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K o r p e r s c h a f t  d e s  o f f e n t l i c h e n  R e c h t s  

Munchen, 30. April 2009 

V/2/02 - MI6 

Vorlage G 3108 der Prasidentin des Europaischen Patentamts 

Stellungnahme der Patentanwaltskammer gemaR Art. 10 der Verfahrensord- 

nung der GroRen Beschwerdekammer 

EXECUTIVE SUMMARY 

It is the opinion of the Patentanwaltskammer that the Referral is not admissible 
because the referred questions do not fulfil the requirements of Art. 112(l)(b) 
EPC. No divergence of the decisions cited as grounds for referral of the re- 
spective questions exists. Furthermore, all cited decisions were rendered by 
one and the same Board of Appeal of the EPO and not by two different Boards 
of Appeal as required by Art. 112(l)(b) EPC. 

Independently of the question of admissibility of the Referral the answers of 
the Patentanwaltskammer to the referred questions are as follows: 

Question 1: CAN A COMPUTER PROGRAM ONLY BE EXCLUDED AS 
A COMPUTER PROGRAM AS SUCH IF IT IS EXPLICITLY 
CLAIMED AS A COMPUTER PROGRAM? 
The answer is NO. It does not depend on the wording of the 
claims whether an invention is considered to be patentable but 
on the subject matter as claimed taken as a whole which has to 
have technical character. 

Question 2(A):CAN A CLAIM IN THE AREA OF COMPUTER PROGRAMS 
AVOID EXCLUSION UNDER ART. 52(2)(C) AND (3) 
MERELY BY EXPLICITLY MENTIONING THE USE OF A 
COMPUTER OR A COMPUTER-READABLE DATA STOR- 
AGE MEDIUM? 
The answer is YES. The technical character as required by the 
established case law of the Boards of Appeal of the European 
Patent Office as one of the prerequisites to patentability is ful- 
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filled prima facie by mentioning the use of a computer or a data 
storage medium. 

Question 3(A):MUST A CLAIMED FEATURE CAUSE A TECHNICAL EFFECT 
ON A PHYSICAL ENTITY IN THE REAL WORLD IN ORDER 
TO CONTRIBUTE TO THE TECHNICAL CHARACTER OF 
THE CLAIM? 
The answer is NO. The question whether a claimed feature 
must cause a technical effect on a physical entity in the real 
world in order to contribute to the technical character of the 
claim is not precise enough. In this generality, question 3(A) 
can only be answered with NO. 

Question 3(C): IF QUESTION 3(A) IS ANSWERED IN THE NEGATIVE, 
CAN FEATURES CONTRIBUTE TO THE TECHNICAL CHAR- 
ACTER OF THE CLAIM IF THE ONLY EFFECTS TO WHICH 
THEY CONTRIBUTE ARE INDEPENDENT OF ANY PAR- 
TICULAR HARDWARE THAT MAY BE USED? 
The answer is YES. Any given computer is a technical device 
which is the reason why the Boards of Appeal's case law re- 
quires a further technical effect which is caused by the program 
run on this computer. This technical effect can be independent 
from the hardware used. 

Question 4(A):DOES THE ACTIVITY OF PROGRAMMING A COMPUTER 
NECESSARILY INVOLVE TECHNICAL CONSIDERATIONS? 
The answer is NO under the prerequisite that all current defini- 
tions of the term "programming" as found in the case law are to 
be considered. For different definitions of the term "program- 
ming", answers might vary. 

Question 4(C): IF QUESTION 4(A) IS ANSWERED IN THE NEGATIVE, 
CAN FEATURES RESULTING FROM PROGRAMMING CON- 
TRIBUTE TO THE TECHNICAL CHARACTER OF A CLAIM 
ONLY WHEN THEY CONTRIBUTE TO A FURTHER TECHNI- 
CAL EFFECT WHEN THE PROGRAM IS EXECUTED? 
The answer is NO. Features resulting from programming which 
contribute to the solution of a technical problem with technical 
means do contribute to the technical character of the claimed 
subject matter. This criterion is necessary and sufficient. 

1. Einleitung und ljberblick 

1. Die Patentanwaltskammer ist eine Karperschaft offentlichen Rechts und die 

gesetzliche Vertretung der ca. 2.800 in Deutschland zugelassenen Patentan- 

walte. 



2. Die Prasidentin des Europaischen Patentamts hat mit Anschreiben vom 22. 

Oktober 2008 der GroRen Beschwerdekammer gemaR Art. 112(1) b) EPiJ 

mehrere Rechtsfragen vorgelegt, die die Anwendung der Regelungen des Art. 

52(2) c )  und (3)  EPU bezuglich der Patentierbarkeit von Programmen fur Da- 

tenverarbeitungsanlagen betreffen. Das Vetfahren ist unter dem Aktenzeichen 

G 3/08 anhangig. 

Die Vorlagefragen lauten': 

1. Kann ein Programm fur Datenverarbeitungsanlagen nur dann als 
Programm fur Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Pa- 
tenzerbarkeit ausgeschlossen werden wenn es ausdrucklich als 
Programm fur Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird? 

2. a) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme fiir Daten- 
verarbeitungsanlagen den Ausschluss von der Patentierbarkeit nach 
Art. 52(2) c) und (3) EPU allein schon dadurch vermeiden, dass aus- 
drucklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder ei- 
nes computerlesbaren Datenspeichermediums erwahnt wird? 
b) Wenn Frage 2a verneint wird, ist zur Uberwindung des Paten- 
tierbarkeitsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die 
uber die Wirkungen hinausgeht, die mit der Verwendung einer Da- 
tenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Aus- 
fuhrung bzw. Speicherung eines Programms fur Datenverarbei- 
tungsanlagen inharent verbunden sind? 

3. a) Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf 
einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um 
einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten? 
b) Wenn Frage 3a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand 
eine nicht naher bestimmte Datenverarbeitungsanlage ausreichend? 
c) Wenn Frage 3a verneint wird, konnen Merkmale einen Beitrag 
zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzi- 
gen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhangig von derjeweils 
verwendeten Hardware sind? 

4. a) Erfordert die Tatigkeit des Programmierens einer Datenverarbei- 
tungsanlage notwendigerweise technische Uberlegungen? 
b) Wenn Frage 4a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die sich 
aus der Tatigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag zum 
technischen Charakter eines Anspruchs? 
c) Wenn Frage 4a verneint wird, konnen Merkmale, die sich aus 
der Tatigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag 
zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei 
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der Ausfiihrung des Programms zu einern weiteren technischen Ef- 
fekt beitragen? 

3. Nach Auffassung der Patentanwaltskammer ist die Vorlage unzulassig, da es 

sich bei den in der Vorlage zitierten Entscheidungen nicht urn voneinander 

abweichende Entscheidungen handelt und zusatzlich die Entscheidungen 

nicht von zwei unterschiedlichen Beschwerdekarnrnern starnrnen, sondern von 

ein und derselben. 

Bezuglich der vorgelegten Frage 4 ist auch fraglich, ob es sich dabei uber- 

haupt um eine Rechtsfrage handelt. 

Es ist auch nicht die Aufgabe einer solchen Vorlage durch den Prasidenten 

des EPA eine neue Rechtsprechung zu initiieren. Aufgabe einer Vorlage durch 

den Prasidenten des EPA gemaR Art. 112(1) b) EPiJ ist einzig und allein die 

Harmonisierung der Rechtsprechung des EPA. 

4. Die einzelnen Fragen werden unabhangig von der Zulassigkeit der Vorlage 

wie folgt beantwortet: 

Die Antwort auf Frage 1 ist: NEIN. Es kommt bei der Beurteilung, ob eine Er- 

findung dem Patentschutz zuganglich ist, nicht auf die Formulierung der An- 

spruche, sondern auf den insgesamt beanspruchten Gegenstand an, der tech- 

nischen Charakter haben muss. 

Die Frage 2a ist insgesamt mit JA zu beantworten, da die durch standige 

Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts ge- 

forderte Technizitat als eine der Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter 

den in Frage 2a genannten Voraussetzungen (Erwahnung einer Datenverar- 

beitungsanlage oder eines computerlesbaren Speichermediums) prima facie 

erfullt ist. 

So allgemein gestellt kann Frage 3a nur rnit NEIN beantworten werden. Frage 

3c ist mit JA zu beantworten. Eine beliebige Datenverarbeitungsanlage ist 



immer technisch, daher erfordert die Rechtsprechung einen weiteren techni- 

schen Effekt, der durch das auf dieser Datenverarbeitungsanlage laufende 

Programm bewirkt wird. Dieser technischer Effekt bzw. diese technischen Wir- 

kungen kannlkonnen unabhangig von der verwendeten Hardware sein. 

Frage 4a ist, sofern die Antwort fur alle in der Rechtsprechung vertretenen 

Definitionen des Begriffs "Programmieren" gultig sein soll, mit NElN zu beant- 

worten. Fur unterschiedliche Definitionen dieses Begriffs ist die Frage ggf. un- 

terschiedlich zu beantworten. Frage 4c ist mit NElN zu beantworten. Sich aus 

der Programmierung ergebende Merkmale, die bei der Ausfuhrung des Pro- 

gramms zu der Ldsung eines technischen Problems mit technischen Mitteln 

beitragen, leisten einen Beitrag zum technischen Charakter des beanspruch- 

ten Gegenstands. Dieses Kriterium ist notwendig und hinreichend. 

II. Zur Zulassigkeit der Vorlage 

1. Die Vorlage der Fragen erfolgte gemaR Art. 112(1) b) EPiJ, der folgenden 

Wortlaut hat: 

Artikel 112 - Entscheidung oder Stellungnahme der GroRen Be- 
schwerdekammer 

(1) Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder wenn 
sich eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt, 
a) ... 
b) kann der Prasident des EuropBischen Patentamts der GroRen 
Beschwerdekammer eine Rechtsfraue vorlegen, wenn zwei Be- 
schwerdekammern ijber diese Frage voneinander abweichende 
Entscheidunuen getroffen haben. 

2. Eine Stellungnahme der GroRen Beschwerdekammer kann vom Prasidenten 

des Europaischen Patentamts daher nur angefordert werden, wenn sich eine 

Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt. Zulassigkeitsvoraussetzung 

fur eine solche Vorlage einer Rechtsfrage durch den Prasidenten des Europa- 

ischen Patentamts ist aukerdem, dass 

a) zwei Beschwerdekammern 

b) voneinander abweichende Entscheidungen 

getroffen haben. 



11.1 Keine zwei Beschwerdekammern 

1 .  Alle in der Vorlage zitierten Entscheidungen stammen von derselben Be- 

schwerdekammer 3.5.01 (fruher mit 3.5.1 bezeichnet), allerdings in unter- 

schiedlicher Besetzung und unter verschiedenen Vorsitzenden (Paul van den 

Berg und Stefan Steinbrener), da sie sich uber einen Zeitraurn von 17 Jahren 

erstrecken (von 1989 bis 2006). Fraglich ist daher, ob es sich bei den in der 

Vorlage zitierten Entscheidungen urn Entscheidungen zweier Beschwerde- 

kammern handelt. 

2. Ein vergleichbarer Fall lag der Entscheidung G 4/98 der GroRen Beschwerde- 

kammer zugrunde. Hier wurde eine Prasidentenvorlage nach Art. 112(1) b) 

EPL'J durch zwei voneinander abweichende Entscheidungen der Juristischen 

Beschwerdekammer in unterschiedlichen Besetzungen begrundet. 

Zugunsten der Frage, ob das Erfordernis erfullt ist, dass die abweichenden 

Entscheidungen der Juristischen Beschwerdekarnrner von zwei Beschwerde- 

karnrnern stamrnen, wurde in der Entscheidung G 4/98 folgendes berucksich- 

tigt: 

Der Prasident des EPA macht in seiner Vorlage geltend, dass dies 
der Fall sei, weil es die Juristische Beschwerdekammer in unter- 
schiedlicher Besetzung gebe und die divergierenden Entscheidun- 
gen nicht von denselben Personen erlassen worden seien. Sonst 
konnten divergierende Entscheidungen der Juristischen Beschwer- 
dekammer nie vorgelegt werden. Diese Auffassung vertritt auch 
Lunzer (Singer : European Patent Convention, revidierte englische 
Ausgabe von Raph Lunzer, London 1995, Nr. 112.05). Laut Sin- 
gerlstauder, Europaisches Patentubereinkommen, 2. Auflage 2000, 
Artikel 11 2, Nr. 30 ist entscheidend, dass zwei widerspruchliche Ent- 
scheidungen vorliegen und nicht, ob diese Entscheidungen von zwei 
Kammern mit unterschiedlicher organisatorischer Bezeichnung er- 
lassen wurden. 

Wie es in Artikel 172 EPU eingangs heifit, dient die Befassung der 
GroRen Beschwerdekammer unter anderem zur Sicherung einer ein- 
heitlichen Rechtsanwendung. Dies gilt besonders fur Vorlagen durch 
den Prasidenten des EPA nach Artikel 112 (1) b) EPU, die ja vor- 
aussetzen, dass voneinander abweichende Entscheidungen ergan- 
gen sind. Ware die Vorlagebefugnis des Prasidenten durch eine re- 
striktive, auf der Organisationsstruktur basierende Auslegung des 



Begriffs "zwei Beschwerdekammern" zu definieren, so waren Vorla- 
gen betreffend die Juristische Beschwerdekammer, die eine einzige 
Organisationseinheit darstellt, unmoglich. Die Wirkung des Artikels 
112 EPO wijrde dadurch ungebijhrlich eingeschrankt, denn es steht 
aufler Frage, dass divergierende Entscheidungen auch im Zustan- 
digkeitsbereich dieser Kammer vorkommen konnen, . . . 

Die Zulassigkeit wurde fur die Vorlage G 4/98 anerkannt. 

Die Juristische Beschwerdekamrner stellt allerdings einen Sonderfall dar. Sie 

umfasst als Organisationseinheit alle rechtskundigen Mitglieder der Be- 

schwerdekammern (mit Ausnahme der rechtskundigen Vorsitzenden der 

Technischen Beschwerdekammern) und tritt deshalb in ganz unterschiedlicher 

Besetzung zusammen. Erwahnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass 

das EPlJ die Juristische Beschwerdekammer nicht als Organisationseinheit, 

sondern nur uber ihre Zusammensetzung definiert, was verstarkt dafur spricht, 

dass der Prasident des EPA divergierende Entscheidungen dieser Kammer 

jedenfalls dann zum Anlass fur eine Vorlage nehmen kann, wenn die Kammer 

sie in unterschiedlicher Besetzung erlassen hat. 

Aus diesem Grund hat die GroRe Beschwerdekammer in der Entscheidung 

G 4198 ausdrucklich davon abgesehen, dazu Stellung zu nehmen, ob eine 

Vorlage zulassig ware, wenn die dort vorliegende Situation nicht innerhalb der 

Juristischen, sondern in einer Technischen Beschwerdekammer wie der Kam- 

mer 3.5.1 entstanden ware, in der die personelle Besetzung mit den Vorsit- 

zenden und technischen Beschwerdekammermitgliedern uber lange Jahre 

konstant ist. Auch die Frage, inwieweit die Vorlagebefugnis des Prasidenten 

des EPA dadurch eingeschrankt wird, dass die Beschwerdekammern ihrer- 

seits befugt sind, ihre Rechtsprechung abweichend von fruheren Entschei- 

dungen weiter zu entwickeln, wurde angesprochen, blieb aber in dieser Ent- 

scheidung dahingestellt. 

3. In der Entscheidung G 1/04 hat die GroRe Beschwerdekammer in einem obiter 

dictum angedeutet, dass sie eine Zulassigkeit auch als gegeben ansehen 

konnte, wenn Entscheidungen derselben Beschwerdekammer in vollig unter- 

schiedlicher Besetzung getroffen wurden. Im Fall dieser Stellungnahme kam 



es hierauf jedoch nicht an, da es abweichende Entscheidungen auch anderer 

Beschwerdekarnrnern gab. 

4. Die kontinentaleuropaische Zivilrechtstradition, auf der auch das Europaische 

Patentubereinkommen beruht, erlaubt eine standige Weiterentwicklung der 

Rechtsprechung. Bei den in Frage stehenden Entscheidungen der Beschwer- 

dekarnrner 3.5.01 handelt es sich ganz offensichtlich urn eine solche kontinu- 

ierliche Weiterentwicklung der Rechtsprechung uber die letzten 20 Jahre, wie 

auch die weitere Diskussion daruber zeigen wird, ob es sich uberhaupt urn 

voneinander abweichende Entscheidungen handelt oder nicht. Auch unter 

zwei aufeinander folgenden Vorsitzenden und in unterschiedlichen Besetzun- 

gen, gab es bei gleichern Sachverhalt keine wesentlichen Abweichungen. Im 

Gegenteil, den Entscheidungen der Beschwerdekarnrner 3.5.01 sind auch an- 

dere Beschwerdekammern gefolgt, die die Auslegung des Europaischen Pa- 

tentubereinkornrnens der Beschwerdekarnmer 3.5.01 ubernornmen haben. 

All dies spricht irn vorliegenden Fall dafur, die Technische Beschwerdekarn- 

mer als eine Einheit zu sehen, deren einheitliche Rechtsprechung insbesonde- 

re auch durch ihren standigen Vorsitzenden gewahrleistet und gepragt wird. 

Eine einzige Technische Beschwerdekarnrner kann aus diesen Grunden daher 

nicht vorn Gesetzeswortlaut "wenn zwei Beschwerdekammern" umfasst sein. 

11.2 Keine voneinander abweichende Entscheidungen 

In der Entscheidung G 3/95 hat die GroRe Beschwerdekarnrner schon einrnal 

eine Vorlage des EPA-Prasidenten wegen fehlenden Widerspruchs der zitier- 

ten Entscheidungen als unzulassig verworfen. 

Auch im vorliegenden Fall lassen sich bei den zitierten Entscheidungen keine 

Widerspruche feststellen, wie im folgenden Abschnitt Ill. gezeigt werden wird. 



Ill. Stellungnahme zu den einzelnen Fragen der Vorlage 

In diesem Abschnitt wird zunachst jeweils bezuglich der einzelnen Fragen ge- 

zeigt, dass sich bei den zu den Fragen zitierten Entscheidungen keine Wider- 

sprijche feststellen lassen und die Vorlage der Frage sornit unzulassig ist (s.a. 

Abschnitt 11). Unabhangig von der rnangelnden Zulassigkeit wird sodann ba- 

sierend auf der vorangegangenen Diskussion der Rechtsprechung die gestell- 

te Frage beantwortet. 

111.1 Zur Frage 1 der Vorlage 

I. Kann ein Programm fur Datenverarbeitungsanlagen nur dann als 
Programm fur Datenverarbeitungsanlagen als solches von der Pa- 
tentierbarkeit ausgeschlossen werden, wenn es ausdrucklich als 
Programm fur Datenverarbeitungsanlagen beansprucht wird? 

III.l.l Keine voneinander abweichenden Entscheidungen 

1. Zur Begrundung der Frage 1 der Vorlage wird auf die angeblich divergieren- 

den Entscheidungen T 1173197 - Computer program productllBM vom I. Juli 

1998 der technischen Beschwerdekarnmer 3.5.1 (in der Besetzung van den 

Berg, Di Cerbo, Zimrnermann) und T 424103 - Clipboard for- 

rnatslMlCROSOFT vom 23. Februar 2006 ebenfalls der Beschwerdekarnrner 

3.5.1 (jedoch in anderer Besetzung - Steinbrener, Bumes, Weiss) verwiesen. 

Die Prasidentin fuhrt aus, dass T 1173197 die Betonung auf die Funktion eines 

Computerprograrnrns anstatt auf die Art, in welcher es beansprucht wird (z.B. 

als Cornputerprogramrn, als Computerprogramrnprodukt oder als cornputer- 

irnplementiertes Verfahren) lege und frage, ob das beanspruchte Programm 

technischen Charakter habe. Derngegenuber lege T 424103 die Betonung auf 

die Weise, in welcher das Computerprogramm beansprucht wird. Wenn man 

T424103 folge, ware die Urngehung des Ausschlusses von Cornputerpro- 

gramrnen als solchen eine reine Formsache, die man einfach dadurch errei- 

chen konne, indem Anspruche auf ein computerirnplementiertes Verfahren 

oder ein Cornputerprogrammprodukt gerichtet werden. 



2. Dass die beiden herangezogenen Entscheidungen unterschiedliche Betonun- 

gen setzen, worin die Prasidentin eine Divergenz sehen will, liegt an den den 

jeweiligen Entscheidungen zugrunde liegenden erstinstanzlichen Entschei- 

dungen: 

- in T 1173197 hatte die Kammer daruber zu entscheiden, ob eine An- 

meldung ausschlieRlich deshalb zuruckgewiesen werden durfe, weil - 
neben Anspruchen auf ein Verfahren und ein Computersystem, die je- 

weils fur patentfahig erachtet worden waren - auch Anspruche auf ein in 

den inneren Speicher eines Computer ladbares Computerprogramm- 

produkt gerichtet sind, das Softwarecode zur Ausfuhrung der Schritte 

des (patentfahigen) Verfahrens enthalt, und Anspruche auf ein in einem 

maschinenlesbaren Speicher gespeichertes Computerprogrammpro- 

dukt gerichtet sind, das computerlesbare Programmrnittel enthalt, die 

dazu fLihren, dass ein Computer eine bestimmte Anwendung ausfuhrt, 

. in T424103 hatte die Kammer primar daruber zu entscheiden, ob ein 

computergestutztes Verfahren neu und erfinderisch war. Darijber hin- 

aus musste die Kammer daruber entscheiden, ob ein computerlesbarer 

Speicher mit auf einem Computer ausfuhrbaren Anweisungen, die be- 

wirken, dass ein Computer das - als neu und erfinderisch befundene - 
Verfahren ausfuhrt, dem Patentschutz zuganglich ist. 

3. Die von der Prasidentin beschriebene Divergenz in den Betonungen hat daher 

ihre Ursache schlicht darin, dass die Kammer uber unterschiedliche Aus- 

gangsfalle zu entscheiden hatte. 

Die von der Prasidentin unter Punkt "IV Consequences" zu Frage 1 getroffene 

Feststellung, dass die Uberwindung des Ausschlusses von Computerpro- 

grammen als solchen ein reine Formsache ware, wenn man T424103 folge, 

da dies lediglich die Formulierung des Anspruches als ein computerimplemen- 

tiertes Verfahren oder als ein Computerprogrammprodukt bedinge, ist nicht 

zutreffend - die Entscheidung sagt an keiner Stelle, dass man den Ausschluss 

von "Computerprogrammen als solche" einfach durch eine entsprechende 

Formulierung der Anspruche uberwinden konne. 



4. Um festzustellen, ob es sich bei dem der T 424103 zugrunde liegenden Ver- 

fahren nach Anspruch 1 und dem computerlesbaren Medium nach Anspruch 5 

urn Computerprogramme als solche handelt, wendet die Entscheidung explizit 

die in T I173197 entwickelten Grundsatze an. Die Entscheidung entwickelt 

keine neuen Grundsatze und divergiert auch nicht von T 11 73197. 

Sowohl die Entscheidung T 1173197 als auch die Entscheidung T 424103 un- 

terscheiden zwischen einem Computerprogramm bzw. einem Computerpro- 

grammprodukt und einem durch ein Computerprogramm gesteuertes Verfah- 

ren. 

In T 11 73197 wird festgestellt (Grunde 9.4), dass ein Computerprogrammpro- 

dukt (als solches) grundsatzlich nie einen Effekt heworruft, sondern immer nur 

das Potential besitzt, einen (notwendigen technischen) Effekt heworzurufen, 

namlich dann, wenn es ausgefuhrt wird. Bei dem zugehorigen Verfahren, bei 

dem das betreffende Programm auf einem Computer ausgefuhrt wird, mani- 

festiert sich dagegen dieser technische Effekt in der physikalischen Realitat. 

Die Kammer stellt in T I173197 weiter fest, dass, wenn das Cornputerpro- 

grammprodukt das Potential hat, einen bestimmten technischen Effekt hewor- 

zurufen, es nicht prinzipiell von der Patentierbarkeit unter Artikel 52 (2) und (3) 

EPlJ ausgeschlossen ist. Die Kammer schlient hieraus (Grunde 9.6), dass ein 

Computerprogramm oder Computerprogrammprodukt, das (implizit) alle Merk- 

male eines patentfahigen Verfahrens aufweist, nicht nach Art. 52 (2) und (3) 

EPiJ vom Patentschutz ausgeschlossen ist. 

In T424103 greift die Kammer exakt diese Formulierung aus T I173197 auf 

(Grunde 5.1) und andert nichts an den Feststellungen der T 1173197. Sie stellt 

lediglich fest, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 der Anmeldung, uber die 

die Kamrner zu entscheiden hatte, nicht blob das Potential besitzt, bei Ausfuh- 

rung auf einem Computer einen bestimmten Effekt zu erzielen, sondern dass 

Anspruch I auf ein konkretes Verfahren gerichtet sei, das tatsachlich ausge- 

fijhrt werde und einen Effekt erziele, so dass es sich bei dem Gegenstand des 



Anspruchs 1 schon von daher nicht urn ein Computerprogramm als solches 

handele. 

5. In Bezug auf Anspruch 5 der Patentanmeldung, die T424103 zugrunde lag, 

fuhrt die Kammer aus (Grunde 5.3), 

- dass der Gegenstand des Anspruchs 5 technischen Charakter habe, da 

er sich auf ein computerlesbares Medium, d.h. ein technisches Produkt 

unter Vetwendung eines Tragers (siehe Entscheidung T 258103) bezie- 

he und 

- dass die gespeicherten computerausfuhrbaren lnstruktionen das Poten- 

tial hatten, einen weiteren technischen Effekt zu erzielen, der uber die 

elementare Wechselwirkung zwischen beliebiger Hardware und Soft- 

ware bei der Datenverarbeitung hinausgehe, wobei die Kammer explizit 

auf die Entscheidung T 1173197 vetweist, 

weshalb das auf dem Medium gespeicherte Computerprogramm nicht als 

Computerprogramm als solches angesehen werden konne. Dies ist aber ge- 

nau das, was die gleiche Kammer in anderer Besetzung in T 1173197 festge- 

stellt hat (siehe dort, Grunde 6): technischer Charakter eines Computerpro- 

gramms ist nicht deshalb gegeben, weil es ein Prograrnm fur einen Computer 

ist, sondern weil die ausfuhrbaren Befehle das Potential haben, einen (weite- 

ren) technischen Effekt hervorzurufen, wenn sie auf einem Computerpro- 

gramm ausgefuhrt werden, der uber die (ubliche) Wechselwirkung zwischen 

beliebiger Hardware und Software bei der Datenverarbeitung hinausgeht. 

6.  Die von der Prasidentin zur Zulassigkeit der Frage 1 angefuhrte angebliche 

Divergenz zwischen den Entscheidungen T 1173197 und T 424103 besteht da- 

her nicht - letztgenannte Entscheidung wendet die in erstgenannter Entschei- 

dung aufgestellten Grundsatze konsequent auf konkret vorliegende Anspruche 

an und stellt fest, dass diese Anspruche jedenfalls nicht unter das Aus- 

schlusskriterium "Programm fur Datenverarbeitungsanlagen als solches" fal- 

len. 



111.1.2 lnhaltliche Stellungnahme zur Frage 1 der Vorlage 

Die Antwort auf Frage 1 ist: NEIN. Auch Programme fur Datenverarbeitungs- 

anlagen kannen patentfahig sein. Art. 52 (2) und (3) EPU schlienen nur Pro- 

gramme fur Datenverarbeitungsanlagen als solche von der Patentierbarkeit 

aus. Weist ein Programm fiir Datenverarbeitungsanlagen technischen Charak- 

ter auf, ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen, wenn es auch al- 

le anderen Patentierbarkeitserfordernisse des EPU erfullt. Es kommt daher 

nicht auf die Formulierung der Anspruche, sondern auf den beanspruchten 

Gegenstand an. Wenn der beanspruchte Gegenstand ein Programm im Sinne 

des Art. 52 (2) EPU ist, kommt es nicht darauf an, wie der Gegenstand des 

Anspruchs bezeichnet wird. Andererseits verbietet Art. 52 (3) EPU eine Aus- 

dehnung des Ausschlusses auf Gegenstande, die keine Computerprogramme 

als solche sind, insbesondere dahingehend, dass sich der Ausschluss auch 

auf solche Gegenstande erstreckt, die im Kern oder im wesentlichen sich auf 

ein Computerprogramm beziehen (T 208184 - VICOM, Leitsatze 3 und 4, 

T 1173197, Grijnde 5.4.). 

111.2 Zur Frage 2 der Vorlage 

2. a) Kann ein Anspruch auf dem Gebiet der Programme fur Daten- 
verarbeitungsanlagen den Ausschluss von der Patentierbarkeit nach 
Artikel 52 (2) c) und (3) EPU allein schon dadurch vermeiden, dass 
ausdrucklich die Verwendung einer Datenverarbeitungsanlage oder 
eines computerlesbaren Datenspeichermediums erwahnt wird? 
b) Wenn Frage 2a verneint wird, ist zur Uberwindung des Paten- 
tierbarkeitsverbots eine weitere technische Wirkung erforderlich, die 
uber die Wirkungen hinausgeht, die mit der Venvendung einer Da- 
tenverarbeitungsanlage oder eines Datenspeichermediums zur Aus- 
fuhrung bzw. Speicherung eines Programms fur Datenverarbei- 
tungsanlagen inharent verbunden sind? 

111.2.1 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen 

1. Frage 2 beschaftigt sich mit dem Patentierungsausschluss von Computerpro- 

grammen als solchen geman Art. 52(2) c) und (3) EPU. Nach Auffassung der 

Prasidentin des Europaischen Patentamtes besteht bezuglich der Anwendung 

dieser Regelung eine Diskrepanz zwischen zwei bekannten Entscheidungen 

der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1, namlich der T 11 73197 - Compu- 



ter program producfflBM vom 1. Juli 1998 und T258103 - Auction me- 

thodlHlTACHl vom 21. April 2004. 

Die Entscheidungen T 1173197 und T 258103 befassen sich mit unterschiedli- 

chen Ausschlussbestimmungen gemaR Art. 52(2) EPu, namlich einerseits 

dem Ausschluss von Computerprogrammen (T 1173197) und andererseits 

dem Ausschluss von Geschaftsverfahren (T 258103). Beide Entscheidungen 

gehen jedoch von dem gleichen etablierten Grundsatz aus, dass Erfindungen 

patentFahig sind, wenn sie technischen Charakter aufweisen (siehe Abschnitt 

5.3 der Entscheidungsgrunde in T 1173197 und Abschnitt 3.1 der Entschei- 

dungsgrunde in T 258103). Demgegenuber sind nicht patentierbare Gegen- 

stande im Sinne von Art. 52(2) c) EPiJ rein abstrakter Natur ohne technischen 

Charakter (Abschnitt 5.2 der Entscheidungsgrunde in T 1173197 und Abschnitt 

4.5 in T 258103). 

2. Um patentierbare Programme mit technischem Charakter von nicht patentier- 

baren Computerprogrammen als solchen abzugrenzen (die allerdings, wie je- 

des Computerprogramm, bei ihrer Ausfuhrung eine Veranderung der Hard- 

ware und damit einen technischen Effekt bewirken), schlagt T 1173197 vor, 

dass der technische Charakter in "weiteren technischen Effekten liegen" kon- 

ne, die uber die bei Ausfuhrung von Programmbefehlen auf einem Computer 

immer auftretenden physikalischen Vorgange hinausgehen (siehe Abschnitt 

6.2 und 6.4 der Entscheidungsgrunde in T 1173197). T 1173197 sagt nicht, 

dass dieser weitere technische Effekt notwendig zur uberwindung des Paten- 

tierungsausschlusses von Computerprogrammen als solchen ist, sondern nur 

eine Mbglichkeit darstellt, den notwendigen technischen Charakter der Erfin- 

dung herzustellen. Andere Moglichkeiten werden in Abschnitt 6.5 der Begrun- 

dung von T 1173197 ebenfalls genannt, beispielsweise die Steuerung eines 

gewerblichen Verfahrens oder eines Gerats durch das Computerprogramm. 

3. In anderer Besetzung entwickelte die Beschwerdekammer 3.5.1 in T 258103 

die Rechtsprechung dahingehend weiter, dass es zum Nachweis des techni- 

schen Charakters einer Erfindung ausreicht, wenn ein beanspruchter Gegens- 

tand eindeutig technische Merkmale wie Server-Computer, Client-Computer 



oder ein Netzwerk aufweist (Abschnitt 3.7 der Entscheidungsgrunde in 

T 258103) bzw. ein beanspruchtes Verfahren technische Mittel verwendet, also 

etwa einen Computer oder Bauteile desselben (Abschnitt 4.7 der Entschei- 

dungsgrunde T 258103). Die Beschwerdekarnmer war sich dabei durchaus 

bewusst, dass diese Begrundung eine Weiterentwicklung der bisherigen 

Rechtsprechung (T 931195 - Pension Benefits) bedeuten wurde. Dies sagt die 

Karnrner in Abschnitt 4.6 der Beschwerdebegrundung deutlich: 

"Der Kammer ist bewusst, dass ihre vergleichsweise breite Auslegung 
des Begriffs "Erfindung" in Artikel 52(1) EPI) auch Tatigkeiten ein- 
schlieflt, die so vertraut sind, dass ihr technischer Charakter leicht 
ljbersehen wird, wie etwa das Schreiben mit Stiff und Papier. Natljr- 
lich bedeutet dies aber nicht, dass alle Verfahren, bei denen techni- 
sche Mittel verwendet werden, patentierbar sind. Auch sie mussen 
neu sein, eine nicht naheliegende technische Losung einer techni- 
schen Aufgabe darstellen und gewerblich anwendbar sein. " 

Damit bringt die Karnmer zum Ausdruck, dass der Prufung auf Neuheit und er- 

finderische Tatigkeit die Gesarntheit aller technischen Merkrnale zugrunde ge- 

legt werden muss und es nicht zulassig ist, bestimrnte dieser technischen 

Merkmale bei der Prufung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit mit der 

Begrundung auner Acht zu lassen, dass diese bereits bekannt oder selbstver- 

standlich gewesen seien (T 258103, Grunde 4.4, unter Verweis auf T 26186 - 

Koch & Sterzel). 

Mit T 258103 hat die Beschwerdekammer den Schwerpunkt der Prufung wei- 

ter von dem Erfindungsbegriff nach Art. 52(1) bis (3) EPlJ zur Neuheit und er- 

finderischen Tatigkeit gemaR Art. 54 und 56 EPU verlagert. Als Grund dafiir 

gibt die Karnmer an, dass die Prufung auf Vorliegen einer Erfindung, also das 

Nicht-Vorliegen einer der in Art. 52(2), (3) EPO ausgeschlossenen Gegens- 

tande oder Vorgange getrennt werden sollte vom Vergleich rnit dern Stand der 

Technik (Abschnitt 3.3 der Entscheidungsgrunde in T 258103). Dabei zitiert die 

Beschwerdekarnrner wortlich die Entscheidung T 1173197 (Absatz 8 der Grun- 

de): 

"Die Ermittlung des technischen Beitrags, den eine Erfindung zum 
Stand der Technik leistet, ist daher eher ein probates Mittel zur Pru- 
fung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit als zur Entschei- 
dung der Frage, ob das Patentierungsverbot nach Aft. 52(2) und (3) 
EPI) greiff. " 



T 258103 stellt also eine Weiterentwicklung der fruheren Rechtsprechung, zu 

der auch die T 1173197 gehort, dar. 

4. Solch eine Weiterentwicklung der Rechtsprechung ist im Sinne der Rechts- 

fortbildung wunschenswert und notwendig. Dies wird von der Prasidentin des 

Europaischen Patentamtes auch nicht anders gesehen. In der Vorlage wird 

daher offensichtlich ein Widerspruch zwischen den beiden genannten Ent- 

scheidungen konstruiert (siehe die letzten drei Absatze des Abschnitts 3.3 111 

"The divergence" des Vorlagetextes). In der Vorlage wird angenommen, 

T 1173197 beziehe sich nur auf auf ein Computerprogramm gerichtete An- 

spruche und T 258103 nur auf die Anspruchskategorien Verfahren und Vorrich- 

tung. Weil ein Computerprogramm aber auch eine Art Verfahren sei, ergebe 

sich eine rechtlich unterschiedliche Beurteilung, je nachdem, ob eine Erfin- 

dung als Computerprogramm beansprucht werde - wobei der weitere techni- 

sche Effekt gemaR T 1173197 etforderlich sei - oder als computerimplemen- 

tiertes Verfahren, wobei geman T 258103 die Verwendung von Hardwaremit- 

teln, auch ohne weiteren technischen Effekt, ausreichend sei. 

5. Die behauptete Divergenz zwischen den Entscheidungen T 1173197 einerseits 

und T 258103 andererseits beruht aus den im Folgenden dargelegten Grunden 

jedoch auf einem nicht zutreffenden Verstandnis beider Entscheidungen. 

a) T 1173197 sagt wie oben kurz erlautert nicht, dass zur ilberwindung des 

Patentierungsverbots fur Computerprogramme als solche ein weiterer 

technischer Effekt notwendig ist, sondern der technische Charakter "b 
te in den weiteren (technischen) Effekten liegen" (Abschnitt 6.4 der Ent- - 
scheidungsbegrundung in T 1173197; Unterstreichung hinzugefugt). Schon 

dadurch lost sich der Widerspruch zwischen beiden Beschwerdekammer- 

entscheidungen auf. 

b) Aus Abschnitt 9.6 der Entscheidungsgrunde von T 1173197 schlient die 

Vorlage (Abschnitt 3.3 111, dritter Absatz), dass die Beschwerdekammer 

den auf ein Computerprogramm gerichteten Anspruch als eine Art Verfah- 



rensanspruch gesehen hatte. Ein genaues Studium des zitierten Ab- 

schnitts 9.6 der Entscheidungsgrunde von T 1173197: 

"Es versteht sich von selbst, dass ein Anspruch fur ein solches 
Computerprogrammprodukt alle Merkmale enthalten muss, die die 
Patentfahigkeit des Verfahrens gewahrleisten, das das ProduM 
ausfuhren soll, wenn es auf einem Computer Iauft. Durch Laden 
des Computerprogrammprodukts wird aus dem programmierbaren 
Com~uter eine Vorrichtuna, die ihrerseits das betreffende Verfah- - 
ren ausfuhren kann. " 

zeigt, dass die Entscheidung T I173197 klar zwischen einern Cornputer- 

prograrnrn bzw. einern Cornputerprograrnmprodukt und einem Vetfahren 

unterschieden hat. Die zitierte Textstelle legt vielrnehr nahe, dass die Be- 

schwerdekammer Computerprograrnrn- oder Computerprograrnmprodukt- 

Anspruche als Produktansprijche ansieht, die - ahnlich wie eine cherni- 

sche Substanz - die technischen Effekte als Potential beinhalten. 

c) Weiterhin impliziert die Vorlage, dass die T 258103 auf Verfahrensanspru- 

che, nicht aber auf Computerprogrammanspruche anwendbar sei. Dies 

Iasst sich der T 258103 jedoch nirgends entnehmen. Vielrnehr ergibt sich 

aus Abschnitt 7 der Entscheidungsgrunde der T 258103, dass die Anmel- 

derin auch einen Computerprograrnmanspruch 4 vorgelegt hatte. 

d) Auch in der weiterhin zitierten T 38/86 - Text processing1lBM wird nicht 

die Ansicht geauRert, auf ein Computerprogramm gerichtete Anspruche 

entsprachen einern auf einem Computer implementierten Verfahren. Dort 

heiRt es in Abschnitt 14 der Entscheidungsgrunde lediglich bezuglich des 

diskutierten Vetfahrensanspruchs, "dass der Anspruch die Venvendung 

eines Computerprogramms abdeckt". Ein Cornputerprogramm stellt die 

Mittel bereit, mit denen ein Verfahren ausgefijhrt werden kann, und muss 

daher alle Merkmale des Vetfahrens aufweisen, ist aber selbst kein Ver- 

fahren. 

6. Die Prufung, ob eine computerimplementierte Etfindung genugend techni- 

schen Charakter hat, hat sornit einheitlich fur alle Anspruchskategorien zu er- 

folgen. Der technische Charakter kann in einem "weiteren technischen Effekt" 



begrundet liegen oder einfach darin, dass Hardware-Elemente bzw. ihre Ver- 

wendung explizit beansprucht werden. AnschlieRend ist das Vorliegen von 

Neuheit und erfinderischer Tatigkeit zu prufen, wobei eine technische Aufgabe 

mit technischen Mitteln geltist werden muss. 

Somit liegt keinerlei Widerspruch zwischen den beiden der Frage 2 zugrunde 

liegenden Beschwerdekammerentscheidungen vor. Die Voraussetzungen des 

Art. 112(l)(b) EPU sind daher nicht gegeben und die Rechtsfrage 2 ist als un- 

zulassig zuruckzuweisen. 

111.2.2 lnhaltliche Stellungnahme zur Frage 2 der Vorlage 

Durch Art. 52(2) und (3) EPiJ werden nicht Verfahren oder Vorrichtungen "auf 

dem Gebiet der Programme fur Datenverarbeitungsanlagen" von der Paten- 

tierbarkeit ausgeschlossen, sondern "Programme fiir Datenverarbeitungsanla- 

gen als solche". lnsofern ist Frage 2a unprazise. Die Frage 2a ist jedoch ins- 

gesamt mit JA zu beantworten, da die durch standige Rechtsprechung der 

Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts geforderte Technizitat als 

eine der Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter den in Frage 2a genann- 

ten Voraussetzungen prima facie erfullt ist. Weitere Voraussetzung fur die 

uberwindung des Ausschlusses von der Patentierbarkeit eines Programms fur 

Datenverarbeitungsanlagen ist jedoch auch, dass bei der weiteren Prufung der 

Patentierbarkeitsvoraussetzungen fur den Gegenstand des Anspruchs das 

Potential eines technischen Effekts nachgewiesen werden kann, der uber die 

bei der Ausfuhrung von Programmbefehlen auftretenden physikalischen Ver- 

anderungen in der Hardware hinausgeht, die bei der Ausfuhrung jedes Com- 

puterprogramms auftreten. 

111.3 Zur Frage 3 der Vorlage: 

3. a) Muss ein beanspruchtes Merkmal eine technische Wirkung auf 
einen physikalischen Gegenstand in der realen Welt hervorrufen, um 
einen Beitrag zum technischen Charakter des Anspruchs zu leisten? 
b) Wenn  rage 3a bejaht wird, ist als physikalischer Gegenstand 
eine nicht naher bestimmte Datenverarbeitunqsanlaqe ausreichend? 
c) Wenn Frage 3a verneint wird, kiinnen ~erkma le  einen Beitrag 
zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn die einzi- 



gen Wirkungen, zu denen sie beitragen, unabhangig von derjeweils 
verwendeten Hardware sind? 

111.3.1 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen 

1. In der Begrundung der Vorlage wird ausgefuhrt, dass geman den Entschei- 

dungen T 163185 und T 190194 eine technische Wirkung auf einen physischen 

Gegenstand erforderlich gewesen sei. Dies sei dagegen in T 125101 und 

T424103 nicht der Fall gewesen. 

2. In T 163185 wird der Anspruchsgegenstand nicht den Ausnahmen nach Artikel 

52(2) und (3) EPC zugerechnet, weil er eine physische Realitat darstellt, die 

durch technische Mittel direkt festgestellt und deshalb trotz ihres flilchtigen 

Charakters nicht als abstrakt betrachtet werden kann. 

3. In T 190194 wird angefuhrt, dass der Unterschied zwischen dem beanspruch- 

ten System und dem aus dem nachstliegenden Stand der Technik bekannten 

System sich in der realen Welt durch eine technische Wirkung auf einen phy- 

sischen Gegenstand im Sinne der Entscheidung T 208184 manifestiere (hier: 

System zum Drehen eines Bildes urn einen beliebigen Winkel fijr einen Com- 

puter zur allgerneinen Anwendung). 

4. Ein Abweichen von diesen Vorgaben in den Entscheidungen T 125101 und 

T 424103 kann nicht erkannt werden. 

In T 125101 werden der leichten Anpassbarkeit und damit flexiblen Venvend- 

barkeit eines (Software-)SteuermoduIs technische Aspekte zugebilligt. Nach 

Auffassung der Karnrner liefert die geeignete Umstrukturierung eines Steue- 

rungsprogramms im Hinblick auf die Moglichkeit, weitere technische Gerate- 

funktionen aufzunehmen undloder die Bedienbarkeit des Gerats zu verbes- 

sern, in Analogie zur Umkonstruktion einer Hardware-Steuereinrichtung zu 

diesern Zweck einen technischen Beitrag zur Erfindung. Die von der Karnmer 

angenommene vereinfachte Moglichkeit der Aufnahme weiterer technischer 

Geratefunktionen undloder verbesserte Bedienbarkeit sind eindeutig techni- 

sche Wirkungen auf einen physischen Gegenstand (hier: gesteuertes nach- 



richtentechnisches Gerat) irn Einklang mit den voranstehend genannten Ent- 

scheidungen der Kamrner. 

5. In T424103 stellt die Kammer fest, dass die beanspruchten Schritte einern 

Computer fur allgemeine Vetwendungszwecke eine weitere Funktionalitat ver- 

leihen, indern dieser Computer dem Nutzer bei der Ubertragung von Nicht- 

Datei-Daten in Dateien assistiert (Abschnitt 5.2 der Entscheidungsbegrun- 

dung). Es kann nicht ernsthaft in Zweifel gezogen werden, dass ein Computer 

fur allgemeine Verwendungszwecke ein physischer Gegenstand in der realen 

Welt ist. So erkennt die Kamrner auch in dieser Entscheidung im Einklang rnit 

der fruheren Rechtsprechung eine technische Wirkung auf einen physischen 

Gegenstand. 

6. T 424103 stutzt sich auf die Entscheidung T I173197 - Data Structure Product, 

die sich ihrerseits auf die Entscheidung T 163185 stutzt. Die Entscheidung 

T 424103 geht also indirekt auf die Entscheidung T 163185 zuruck. Bereits aus 

diesem Grund kann eine Divergenz zwischen diesen beiden Entscheidungen 

nicht vorliegen. 

7. Da Abweichungen zwischen den in der Begriindung der Vorlage genannten 

Entscheidungen in Bezug auf die Frage 3 sornit nicht zu erkennen sind, ist die 

Vorlage der Frage 3 unzulassig. 

111.3.2 lnhaltliche Stellungnahme zur Frage 3 der Vorlage 

1. In allen in der Vorlagebegrundung zitierten Entscheidungen haben Merkrnale, 

die einen Beitrag zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, eine 

technische Wirkung auf einen physischen Gegenstand in der realen Welt. Die- 

ser physische Gegenstand ist bei entsprechenden, computerirnplernentierten 

Erfindungen selbstverstandlich eine nicht naher bestimmte Datenverarbei- 

tungsanlage bzw. ein Computer fur allgemeine Verwendungen. SchlieRlich 

werden in Anlehnung an Art. 27 TRIPS gernaR Art. 52(1) EPU europaische 

Patente fur Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, einschlieRlich 

der Computertechnik, d.h. fur Erfindungen, die eine technische Wirkung auf 



eine nicht naher bestimmte Datenverarbeitungsanlage bzw. einen Computer 

fur allgerneine Verwendungen entfalten. 

2. Eine Festlegung, ob eine technische Wirkung auf einen physischen Gegens- 

tand in der realen Welt eine unabdingbare Voraussetzung fur einen techni- 

schen Beitrag eines Merkmals ist, sollte allerdings nicht erfolgen. Genau wie 

eine allgemeingultige Definition fur den technischen Charakter einer Erfindung 

in der Vergangenheit nicht gefunden werden konnte, sind allgemeingultige De- 

finitionen von Voraussetzungen fur einen technischen Beitrag auRerst kritisch. 

Es ist nicht vorhersagbar, wie die Fortentwicklung der Technik sich auf die 

Grenzen der Anwendbarkeit des Patentschutzes auswirkt. Die Mitglieder der 

Beschwerdekarnmern sind nur dem EPU unterworfen. Allein die im EPU defi- 

nierten Grenzen und deren sachgerechte Auslegung durch die Beschwerde- 

kammern bestimmen die Grenzen fur patentierbare Beitrage zum Stand der 

Technik. Es gibt daher keine Veranlassung fur die Definition einer neuen, wei- 

teren Beschrankung. Allerdings ist eine technische Wirkung auf einen physika- 

lischen Gegenstand nicht notwendige Voraussetzung fur den technischen 

Charakter, denn ein technischer Charakter ist insbesondere auch dann gege- 

ben, wenn sich das Merkmal unmittelbar auf einen technischen Gegenstand 

oder dessen Eigenschaften bezieht. 

3. So allgemein gestellt kann Frage 3a daher nur mit NElN beantwortet werden. 

Sie konnte allerdings dann mit JA beantwortet werden, wenn der Begriff "phy- 

sikalischer Gegenstand in der realen Welt" weit ausgelegt wird und sowohl 

Hardware als auch digitale Strukturen (der realen mikroskopischen Welt) um- 

fasst, beispielsweise die Verschliisselung digitaler Datenfolgen gemaR einem 

patentierten Verschlusselungsverfahren. Ein Gegenstand rnit technischem 

Charakter erfordert die Losung eines technischen Problems mit technischen 

Mitteln. Eine beliebige Datenverarbeitungsanlage ist immer technisch, daher 

erfordert die Rechtsprechung einen weiteren technischen Effekt, der durch 

das auf dieser Datenverarbeitungsanlage laufende Programm bewirkt wird. 

Dieser technische Effekt bzw. diese technischen Wirkungen konnen unabhan- 

gig von der verwendeten Hardware sein. 



111.4 Zur Frage 4 der Vorlage 

4. a) Elforderf die Tatigkeit des Programmierens einer Datenverarbei- 
tungsanlage notwendigelweise technische Uberlegungen? 
b )Wenn Frage 4a bejaht wird, leisten dann alle Merkmale, die 
sich aus der Tatigkeit des Programmierens ergeben, einen Beitrag 
zum technischen Charakter eines Anspruchs? 
c) Wenn Frage 4a verneint wird, konnen Merkmale, die sich aus 
der Tatigkeit des Programmierens ergeben, nur dann einen Beitrag 
zum technischen Charakter eines Anspruchs leisten, wenn sie bei 
der Ausfuhrung des Programms zu einem weiteren technischen Ef- 
fekt beitragen? 

111.4 Keine voneinander abweichenden Entscheidungen 

1. Die Vorlage geht davon aus, dass anerkannt sei, dass Programme fur Compu- 

ter keinen technischen Charakter haben, wahrend im EPU nicht geregelt sei, 

ob die Tatigkeit im Zusammenhang mit dem Erzeugen von Programmen fur 

Computer (was die Vorlage mit dem Programmieren eines Computers gleich- 

setzt), eine technische Tatigkeit sei, die prinzipiell patentierbar sei, oder eine 

nicht-technische Tatigkeit, die von der Patentfahigkeit ausgeschlossen sei. Die 

Bedeutung dieser Frage wird in der Definition des Fachmanns und der Defini- 

tion der objektiven technischen Aufgabe gesehen. Es sei von wesentlicher 

Bedeutung, dass die dem Fachmann zuzuschreibenden Fahigkeiten klar defi- 

niert seien. 

Eine Divergenz sieht die Vorlage zwischen den Entscheidungen T I177197 

und T 172103 einerseits und den Entscheidungen T 833191, T204193 und 

T 769192 andererseits. 

Die Entscheidung T 1177197 besage, dass das lmplementieren einer Funktion 

auf einem Computersystem immer, zumindest implizit, technische [Jberlegun- 

gen beinhalte, wobei aus der Bezugnahme auf Computerroutinen ersichtlich 

sei, dass diese lmplementierung aus einer Programmierung des Computers 

bestehe. 

GemaR der Entscheidung T 172103 werde einerseits der Fachmann als ein 

Fachmann angesehen, der keine Kompetenz in nicht-technischen Gebieten 



habe. Andererseits werde in dieser Entscheidung der Fachmann als ein Soft- 

ware-Projektteam angesehen, das aus Programrnierern bestehe. GernaB die- 

ser Entscheidung sei die sich dem Fachmann stellende Aufgabe die Software- 

implernentierung des nicht-technischen Auftragsverwaltungsverfahrens. 

Demgegenuber werde in den Entscheidungen T833191, T204193 und 

T 769192 die Tatigkeit eines Programrnierers (was in der Vorlage als das 

Schreiben von Computerprogrammen angesehen wird), als durch Art. 52(2) c) 

EPU ausgeschlossene geistige Tatigkeit angesehen. 

Die Entscheidungen T I177197 und T 172103 sahen die Programmierungen 

ahnlich wie die Konfiguration eines technischen Gerats. Moderne hohere Pro- 

gramrniersprachen seien so ausgelegt, dass technische uberlegungen nicht 

erforderlich seien. Makros wurden nicht von einem technisch versierten Corn- 

puterfachmann, sondern von einern Fachmann einer Office-Anwendung er- 

stellt. 

Die alteren Entscheidungen legten Wert auf die Verbindung rnit dem von der 

Patentierbarkeit ausgeschlossenen Produkt und der zu diesem Produkt fuh- 

renden Tatigkeit. Dies stehe in Einklang mit der Entscheidung T 1173197 und 

einer Stellungnahme der britischen Delegation in den Travaux Preparatoires. 

Wenn ein Computerprogramrn keinen technischen Charakter habe, konne dar- 

aus folgen, dass auch die hierzu fuhrende Tatigkeit als nicht-technisch anzu- 

sehen sei. Ein Prograrnm konne Auswirkungen bei seiner Ausfuhrung zeigen. 

Andererseits gebe es Effekte, die auf die Softwareentwicklung gerichtet seien, 

z.B. Vereinfachung der Wartung, Flexibilitat, Wartung, Wiedewerwendbarkeit 

USW.. 

Die Vorlage sieht die genauere Definition der Tatigkeit des Prograrnrnierers 

als wichtig an und stellt zwei weitere Fragen: 
- Ware der Programmierer der Verantwortliche fur die Auslegung eines 

technischen Systems und wurde er damit technische Probleme Ibsen, 



oder ware diese Auslegung Aufgabe eines lngenieurs, der dann die Pro- 

gammspezifikation an einen Programmierer gebe? 
- Hangt die Antwort auf die Hauptfragen davon ab, ob die Uberlegungen 

des Programmierers technische Details des speziellen Computers betref- 

fen, auf dem das Programm ablauft? 

2. In T 1177197 - Translating Natural LanguagesISYSTRAN betraf das Patent 

ein Verfahren zum Ubersetzen zwischen zwei naturlichen Sprachen, das sich 

vom nachstliegenden Stand der Technik nur dadurch unterschied, dass ein 

sogenanntes "longest match"-Verfahren verwendet wurde, bei dem derjenige 

Eintrag in einem Worterbuch gesucht wurde, der die langste Abfolge von 

Buchstaben ab dem Anfang (Stamm) mit dem gesuchten Wort gemeinsam 

hatte. 

Der Gegenstand des Patents wurde aufgrund des Standes der Technik als 

naheliegend angesehen. Die Auswahl des Suchalgorithmus aus einer Gruppe 

von zwei Suchalgorithmen, die in einer Druckschrift offenbart wurden, wurde 

als auf linguistischen Uberlegungen beruhend angesehen und fiir die Beurtei- 

lung der erfinderischen Tatigkeit nicht herangezogen. 

Die technische Aufgabe wurde darin gesehen, den Nachschlageprozess in ei- 

nem Worterbuch mit niederer Frequenz (low frequency dictionary look-up pro- 

cess) unter Verwendung des "longest matchu-Prinzips zu implementieren. Die- 

se lmplementierung sei naheliegend (Nr. 7, Abs. 5 bis 7 der Entscheidungs- 

grunde). 

In einem obiter dictum (Nr. 3, Abs. 7) vertritt die Kammer die Ansicht, dass die 

lmplementierung einer Funktion immer, zumindest implizit, technische (Jberle- 

gungen erfordert und bedeute, dass die Funktionalitat eines technischen Sys- 

tems erweitert werde. Dies gelte auch fur die lmplementierung von linguisti- 

schen Verfahren in einem computerisierten Ubersetzungsverfahren. 

In Nr. 7, Abs. 3 fuhrt die Kammer zwar aus, dass aufgrund des gewahlten 

Suchprinzips die technische lmplementierung eine andere sein musse und 



dernentsprechend die Cornputerroutinen anders arbeiten mussten. Sie stellt 

jedoch unrnittelbar klar, dass diese Unterschiede nicht patentbegriindend sei- 

en, da die Losung der technischen Aufgabe (Irnplementierung rnit dern "lon- 

gest-matchn-Prinzip) naheliegend war. 

Die Entscheidung zitiert zustirnrnend die Entscheidung T 52185, wonach die 

reine Verwendung eines Universalrechners nicht als technischer Beitrag zu 

betrachten sei und verweist auf die in der Vorlage ebenfalls zitierte Entschei- 

dung T 769192. Sie komrnt zu dem Schluss, dass es ein in der Rechtspre- 

chung des EPA erkennbares Prinzip sei, dass die Verwendung oder Ver- 

wendbarkeit einer Information in einem technischen System einen technischen 

Charakter verleihen kann und zur Losung eines technischen Problems beitra- 

gen kann. 

3. In T 172103 - Order ManagrnentlRlCOH betraf die Anrneldung ein Burosystem 

mit Auftragsverwaltung (office system with order management) zur autornati- 

schen Erteilung eines Auftrags an einen von mehreren Lieferanten, wobei u- 

berpruft wird, ob fur eine Einheit (section) das Budget uberschritten wird. In ei- 

nern Hilfsantrag wurden weitere Merkrnale beansprucht, unter anderem eine 

Tabellenkonstruktion, welche den Artikelcode, den Preis pro Einheit und den 

Lieferantencode enthielt. 

Der einschlagige Fachmann wird, in 1Jbereinstimrnung mit der Entscheidung 

T 641100 -Two IdentitiesICOMVIK wie folgt definiert: 

"According to the COMVIK decision, point 8, the "skilled person 
will be an expert in a technical field': The decision goes on to 
state: "If the technical problem is concerned with a computer im- 
plementation of a business, actuarial or accountancy system, the 
skilled person will be someone skilled in data processing, and not 
merely a businessman, actuary or accountant." 

In Abschnitt 16 der Griinde heiRt es weiter: 

"For the software implementation of an information system, nor- 
mally a software project team is responsible, typically consisting 
of programmers. The Board thus considers appropriate to define, 
in the present case, the relevant "person skilled in the art" within 
the meaning of Article 56 EPC as such a software project team. 



For the reasons given above, it does not include any business 
expert, but it has knowledge of the business-related features and 
aspects of the order management method, in the kind of a re- 
quirements specification, as part of the formulation of the techni- 
cal problem to be solved." 

Die technische Aufgabe wurde in der Automatisierung und lmplementierung 

des geschaftlichen Verfahrens gesehen. Eine Losung, die sich hierin er- 

schopft, wurde als naheliegend angesehen (Abs. 21). 

Die Tabellenkonstruktion nach dem zweiten Hilfsantrag wurde aufgrund des 

Standes der Technik als naheliegend angesehen. 

Aus dem Zusammenhang der Entscheidung ist allerdings zu entnehmen, dass 

sich die Tatigkeit dieses Projekttearns nicht in der Programmierung im Sinne 

einer Formulierung eines gegebenen Verfahrens in einer Programmiersprache 

erschdpft (vgl. z.B. die Ausfuhrungen in den Abschnitten 32 bis 37). 

4. In T 833191 - Simulation of Computer Program External InterfacesllBM betraf 

die Anmeldung ein Verfahren, bei dem interaktive Schnittstellen gezeichnet 

und verkniipft wurden, letztendlich also ein Verfahren zum cornputergestutzten 

Prograrnrnieren oder Konfigurieren einer Schnittstelle. 

Die Entscheidung stellt zunachst den folgenden Grundsatz auf (Nr. 3.1. der 

Entscheidungsgriinde, letzter Absatz): 

"In accordance with the consistent case law, it can be said that the 
technical contribution to the art rendering a claimed invention an 
invention in the sense of Article 52(1) and thus patentable, may lie 
either in the problem underlying, and solved by, the claimed inven- 
tion, or in the means constituting the solution of the underlying 
problem, or in the effects achieved in the solution of the underlying 
problem. " 

In Nr .  3.2. aus der fehlenden Patentierbarkeit von Computerprogrammen ge- 

folgert, dass die Tatigkeit des Prograrnmierers eine geistige Tatigkeit sei: 

"Programs for computers as such are expressly excluded from pat- 
entability and a programmer's activity would involve performing 
mental acts and therefore also fall within the exclusions according 
to Article 52(2)(c)." 



Hinsichtlich des Arguments des Anrnelders, das beanspruchte Verfahren sei 

dynamisch und interaktiv, wird in Abschnitt 3.5. ausgefuhrt: 

"But these properties of the claimed method (and system) are 
both related to the program developer's new way of programming 
and not to any new internal working of the computer. That, while 
the system is interactive, the inputted items are processed and 
the data derived therefrom are stored would seem to be normal 
computer functioning. And that, while the system is executing the 
simulated interfaces, the user can stop at any time, change the 
interfaces being designed, and then continue, would seem to be 
a novel feature of the program developer's activity but normal in 
computer systems employing menus. " 

In dieser Entscheidung wird darauf abgestellt, dass es auf Details der Eingabe 

nicht ankornme, sondern nur darauf, wie Daten in dem Computer verarbeitet 

gespeichert werden. Diese Sichtweise ist spatestens in der Entscheidung 

T 769192 aufgegeben worden (siehe auch T I173197 - Computer Program 

ProductllBM). 

5. In T 204193 - Generating Software Source Code CornponentsIATT betraf die 

Anrneldung ein Verfahren zurn Erstellen konkreter Softwareprogramme, die 

aufgrund von generischen Spezifikationen erstellt werden, die Kornponenten 

oder Module sind. Die Module rnussen jeweils in die Zielprograrnrniersprache 

ubersetzt werden. 

Die Karnrner geht davon aus (Nr .  3.2. der Entscheidungsgrunde), dass eine 

Mischung von Hardware- und Softwaremerkrnalen grundsatzlich patentierbar 

ist. Das Erstellen eines Prograrnrns sieht sie allerdings als einen von der Pa- 

tentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstand an, da dies eine geistige Tatig- 

keit als solche erfordere. Die Vetwendung von Software und Hardware zur Er- 

stellung eines Programms mache diese Tatigkeit nicht notwendiqetweise pa- 

tentfahig. 

Die Kammer stellt zunachst fest, dass es sich bei den irn Anspruch genannten 

Mitteln (means) nicht urn neue Hardwarekornponenten und -strukturen hande- 

le und es sich bei den diesen Mitteln zugeordneten Funktionen um Tatigkeiten 



handele, die fur die entsprechende Art der Programrnierung erforderlich sei, 

insbesondere das Kompilieren, Speichern von Modulen, den Einbau von Auf- 

rufen in das die Module verwendende Prograrnm, den Aufruf und die Konver- 

sion des Moduls in die Sprache des aufrufenden Prograrnrns. 

GemaR Abschnitt 3.4. der Entscheidungsgrunde sei nicht ersichtlich, dass es 

sich urn eine neue Art der Hardware handele. Ein Programmierer musse die 

entsprechenden Schritte auch durchfuhren. 

Zusamrnengefasst handelt es sich nur urn die lmplementierung der Tatigkeit 

eines Programmierers. Diese konne jedoch patentierbar sein, wenn es einen 

neuen technischen Effekt gibt. 

Der Computer arbeite nicht effizienter, wenn er das Prograrnm ausfuhre oder 

wenn er das Programm generiere. 

Der Computer wird irn Zusammenhang der Anrneldung als ein Programrnier- 

werkzeug angesehen, woraus anscheinend bereits die fehlende Patentfahig- 

keit folgen soll. Nicht die Effizienz des Computers, sondern die Effizienz des 

Programmierers werde erhoht. 

Die Analogie zur Automatisierung wird mit folgender Begrundung verworfen: 

"Flying an aircraft would, even without being performed automati- 
cally, not seem to be basically a mental act excluded from pat- 
entability by Alticle 52(2)(c) in conjunction with 52(3) €PC; even 
though mental acts will be involved, it would more realistically 
seem to be a method of controlling a technical process performed 
by a technical device, its result being the performance of that 
technical process in said technical device. Its automation will all 
the more be of a technical nature. In contrast, writing a computer 
program is of a basically mental nature, excluded as such from 
patentability by Article 52(2)(c) and (3) EPC. The contribution 
made bv its implementation on a ueneral purpose computer, in- 
cludinu the automation of certain steps to be ~erformed, can only 
lie within the field of computer functioning under control of software 
with the effect of improvinu a method of creating computer pro- 
m. The result of this method is still a computer program ex- 
cluded as such from patentability under the same Article of the 
Convention, and that contribution does not therefore lie outside the 



exclusions defined in the said Article of the Convention." (Un- 
terstreichung hinzugefugt) 

Die Beschwerdekarnrner stellt hier falschlicherweise darauf ab, dass das Er- 

gebnis des Verfahrens technisch sein muss, rnithin also ein Verfahren, wel- 

ches (auch) zu einern nicht-technischen Gegenstand fuhrt, nicht technisch ist. 

Sie zieht nicht in Betracht, dass das Ergebnis des Prozesses nicht ein abstrak- 

tes Verfahren ist, sondern sich in bestirnmten Daten konkretisiert, die dann in 

bestirnmter Weise autornatisiert weite~erarbeitet werden. 

Hinsichtlich der Patentfahigkeit stellt die Beschwerdekamrner auf das Pro- 

gramrn als solches ab, nicht auf dessen Anwendung: 

"However, computer programs as such, independent of such an 
application, are not patentable irrespective of their content, le.  
even if that content happened to be such as to make it useful, 
when run, for controlling a technical process. Similarly, a pro- 
grammer's activity of programming would, as a mental act, m 
patentable irrespective of whether the resultina proaram could be 
used to control a technical process. And finally, automatins that 
activity, in a wav which does not involve anv unconventional 
means, would not render that programming method patentable ei- 
ther, independently of the content of the resulting program." (Un- 
terstreichung hinzugefugt) 

Diese Rechtsprechung wurde bereits in der Entscheidung T 11 73193 aufgege- 

ben (Nr .  11 der Entscheidungsgrunde). 

6 .  In T 769192 - General Purpose Management SystemISOHEl betraf die An- 

rneldung ein Verfahren bzw. System fur  rnehrere verschiedene Arten der Ver- 

waltung, insbesondere Finanz- und lnventa~erwaltung, wobei Daten fur ver- 

schiedene Arten der Verwaltung uber ein gerneinsames Forrnular (transfer 

slip) eingegeben werden. 

Geman dieser Entscheidung ist die lmplementierung eines nicht-technischen 

Gegenstandes patentfahig, wenn technische Uberlegungen erforderlich sind, 

was zurnindest implizit ein zu losendes technisches Problem beinhaltet (3.3. 

der Grunde): 



"In the Board's view the non-exclusion from patentability also ap- 
plies to inventions, where technical considerations are to be made 
concerning the particulars of its implementation. 

The very need for such technical considerations implies the occur- 
rence of an (at least implicit) technical problem to be solved (Rule 
27 EPC) and (at least implicit) technical features (Rule 29 EPC) 
solving that technical problem." 

Damit der Gegenstand eines Anspruchs patentierbar ist, reicht es aus, wenn 

er einen patentierbaren Aspekt enthslt (N r .  3.6. der Grunde): 

"It follows from the afore-mentioned case law that subject matter 
is not excluded from patentability, if it involves, or implies, at least 
one aspect, or component, which is not excluded." 

Als technisch und damit patentierbar wurde insbesondere das Vorsehen be- 

stimmter Datenstrukturen angesehen (3.6. der GrOnde): 

"More particularly, the teaching to provide, in the memory, the 
aforementioned five files intended for different purposes (as out- 
lined in point 3.5) and to cause the processing unit to perform the 
afore-mentioned five functions would clearly require technical con- 
siderations (in the sense mentioned under 3.3)." 

Die Programmierung einer Schnittstelle wurde als patentfahig angesehen 

"The Appellant has argued that this transfer slip is a "user inter- 
face" requiring technical considerations of the person implement- 
ing the claimed invention. The Board agrees with this view, con- 
sidering that said interface within the context of the whole of each 
of Claims 1 and 2 constitutes neither only presentation of informa- 
tion nor only computer programs (or programming) as such. " 

"Insofar as the implementation of a method by computer pro- 
grams would imply that these programs must be provided by pro- 
gramming, it is noted that programming may be implied also in the 
subject-matter as presently claimed. Mere programming as such 
would, in the Board's view, also be excluded from patentability by 
virtue of the fact that it is an activity, which essentially involves 
mental acts excluded and, in addition, only results in computer 
programs which are also excluded from patentability by the same 
Article 52(2)(c) EPC. However, the implementation, in the claimed 
svstem and bv the claimed method, of the said "interface" in the 
form of said "transfer slip" is not merelv an act of proqramminq but 
rather concerns a staqe of activities involvinq technical considera- 
tions to be carried out before proqramminq can start." (Unterstrei- 
chung hinzugefiigt) 



Die Entscheidung unterscheidet also zwischen dem reinen Programmieren 

und vorgelagerten Uberlegungen, die nicht zum reinen Programmieren geho- 

ren und insbesondere technischer Natur sein konnen. 

7. Die Vorlage macht geltend, dass eine unterschiedliche Beantwortung der Fra- 

gen Einfluss darauf habe, wie die Aufgabe definiert und wie der Durchschnitts- 

fachmann definiert wurden. 

Der Durchschnittsfachmann spielt im Zusammenhang mit der angeblich diver- 

gierenden alteren Rechtsprechung, die auf Art. 52(2) EPU aufbaut, keine Rol- 

le. Daher kann es insoweit keine Divergenz geben. 

Hinsichtlich der Aufgabe gehen sowohl die altere Rechtsprechung als auch die 

neuere Rechtsprechung dem Grundsatz nach davon aus, dass ein patentfahi- 

ger Gegenstand die Losung eines technischen Problems mit technischen Mit- 

teln erfordert. Ein Unterschied besteht allenfalls darin, dass die neuere, angeb- 

lich abweichende Rechtsprechung eine technische Aufgabe in bestimmten 

Fallen als gegeben sieht, in denen diese nach der fruheren Rechtsprechung 

verneint wurde. lnsoweit stellt sich die Frage, ob der Unterschied in der Tatsa- 

chenfindung oder in der Rechtsanwendung liegt. Der Vorlage fur die GroRe 

Beschwerdekammer unterliegen nur Rechtsfragen, nicht aber Tatsachenfra- 

gen. 

Ein weiterer Unterschied in den Entscheidungen besteht darin, dass der Tatig- 

keitsbereich eines Programmierers teilweise unterschiedlich definiert wird. 

Dies hat zur Folge, dass sich die Entscheidungen bei der Prufung auf einen 

patentfahigen Gegenstand auf unterschiedliche MaRnahmen beziehen, wenn 

sie von Maanahmen eines Programmierers oder von Programmierern spre- 

chen. 

In der alteren Rechtsprechung der Entscheidungen T 833191, T 204193 und 

T 769192 wird die Programmierung eines Computers anscheinend eng im Sin- 

ne einer reinen Umsetzung eines Verfahrens in computergerechte Anweisun- 



gen angesehen, also als die Schaffung einer Abfolge von konkreten Befehlen. 

Die Konzeption von technischen Funktionalitaten wird dagegen nicht als Ta- 

tigkeit des Programmierers angesehen, vgl. T 769192, Abschnitt 3.7. der Ent- 

scheidungsgrunde. 

Dagegen wird in den Entscheidungen T 1177197 und T 172103 davon ausge- 

gangen, dass die Tatigkeit eines Programmierers nicht nur die reine Umset- 

zung eines Verfahrens in cornputergerechte Anweisungen, sondern auch den 

Entwurf und die grundsatzliche Konzeption von Funktionalitaten eines Cornpu- 

terprogramms beinhaltet. Die lmplementierung eines gegebenen Verfahrens in 

computergerechten Anweisungen wird als grunds2tzlich naheliegend und da- 

mit als nicht patentfahig angesehen. 

Eine unterschiedliche Terrninologie begrundet jedoch keine Abweichung im 

Sinne des Art. 112(1) EPO. Relevant ist lediglich, welche MaRnahmen als 

technische Mittel zur Losung einer technischen Aufgabe anzusehen sind, wel- 

che die Patentfahigkeit eines beanspruchten Gegenstandes begrunden kon- 

nen. 

Sowohl nach den Entscheidungen T I177197 und T 72/03 als auch nach den 

Entscheidungen T 833191, T 204193 und T 769192 kann die lmplementierung 

eines gegebenen Verfahrens in computergerechten Anweisungen die Patent- 

fahigkeit nicht begrunden. Wahrend die zweite Gruppe von Entscheidungen 

dies darnit begrundet, dass derartige Schritte eine geistige Tatigkeit darstellen, 

die vorn Patentschutz ausgeschlossen sind, begrijndet dies die erste Gruppe 

von Entscheidungen damit, dass eine solche Urnsetzung fur den Fachmann 

regelmakig naheliegend ist. Dagegen ist sowohl nach der der zweiten Gruppe 

zuzurechnenden Entscheidung T 769192 als auch nach den Entscheidungen 

T I177197 und T 172103 eine Lehre patentfahig, welche uber eine reine Imp- 

lementierung eines gegebenen Verfahrens hinausgeht und die erfinderische 

Losung eines technischen Problems mit technischen Mittel darstellt. Fur das 

Ergebnis spielt der unterschiedliche Ansatz keine Rolle und fuhrt auch nicht zu 

voneinander abweichenden Entscheidungen. 



Auf die konkret gestellte Frage bezogen besteht keine Divergenz, denn die zi- 

tierte altere Rechtsprechung setzt sich nicht mit der Frage auseinander, ob 

Uberlegungen eines Programmierers technischer Natur sind oder nicht, son- 

dern sieht generell Uberlegungen eines Programmierers als nicht technisch 

an, da diese nur zu einem nicht-technischen Gegenstand, namlich einem Pro- 

gramm fur Computer fuhre. Dieser Standpunkt ist mit der Entscheidung 

T 1173193 ausdrucklich aufgegeben worden (Nr. 11 der Entscheidungsgrunde) 

und wird, soweit ersichtlich, auch sonst nicht mehr in der Literatur und Recht- 

sprechung vertreten. 

Im ijbrigen kommt es nicht darauf an, ob die Tatigkeit eines Prograrnrnierers 

technische Uberlegungen erfordert oder nicht, sondern darauf, ob der bean- 

spruchte Gegenstand die Losung eines technischen Problems mit technischen 

Mitteln ist. Wenn die Frage so zu verstehen ist, dass "technische Uberlegun- 

gen" technische Mittel betreffen, die der Losung eines technischen Problems 

dienen, besteht ebenfalls keine Divergenz zwischen der Entscheidung, denn 

der Grundsatz, dass die Losung eines technischen Problems mit technischen 

Mitteln patenffahig ist, liegt allen zitierten Entscheidungen zugrunde. 

Dementsprechend besteht hinsichtlich der Frage, ob die Tatigkeit eines Pro- 

grarnmierers notwendigerweise technische Uberlegungen beinhaltet, keine Di- 

vergenz zwischen den neuen und den alten Entscheidungen, sondern allen- 

falls in der rechtlich nicht relevanten Frage, ob, wie in der Entscheidung 

T 769192 ausgefuhrt, die Tatigkeit eines Programmierers und die vorgelagerte 

Tatigkeit der Konzeption von Funktionalitaten eines Programms zu unter- 

scheiden sind oder nicht. 

SchlieRlich ist die Rechtsprechung in der Gruppe der Entscheidungen 

T 833191, T 204193 und T 769192 nicht homogen. Diese Entscheidungen bil- 

den vielmehr Teil einer Reihe von Entscheidungen, in denen sich die Recht- 

sprechung fortgebildet hat. 

Diese drei Entscheidungen beurteilen die Tatigkeit eines Prograrnmierers - im 

Sinne derjenigen Person, welche eine Software entwickelt und in einen Com- 



puter implementiert - unterschiedlich. Wahrend die Entscheidungen T 833191 

und T 204193 davon ausgehen, dass diese Tatigkeit eine rein geistige Tatig- 

keit ist, die auch dann nicht eine erfinderische Tatigkeit begrunden kann, wenn 

eine neue und nicht erfinderische Funktionalitat implementiert wird, unter- 

scheidet die Entscheidung T 769192 zwischen technischen Aktivitaten und 

nicht-technischen Aktivitaten einer solchen Person. 

Es zeichnet sich bereits innerhalb der in der Vorlagen genannten fruheren Ent- 

scheidungen eine Entwicklung der Rechtsprechung ab, die sich in der in der 

Vorlage nur beilaufig zitierten Entscheidung T 11 73/97 fortsetzt, in welcher der 

Standpunkt verworfen wird, die Erstellung eines Programms (einschlieRlich 

der Tatigkeiten, welche der Umsetzung eines Verfahrens in computergerechte 

Anweisungen vorgeschaltet sind) sei generell nicht technischer Natur. Entge- 

gen der Darstellung in der Vorlage, Abschnitt 3.4. Ill., wird in der Entscheidung 

T 1173197 ausdrucklich darauf hingewiesen, dass diese nicht mit dem in der 

T 204193 vertretenen Standpunkt vereinbar ist (Abschnitt 11.5. der Entschei- 

dungsgrunde). 

In der T I173197 stimmt die Beschwerdekammer den Uberlegungen in 

T 204192 insoweit zu, als diese ausfuhrt, dass die Programmierarbeit eines 

Programmierers als solche eine nicht patentfahige gedankliche Tatigkeit dar- 

stellt und dass eine solche Programmierarbeit auch wegen des Patentierungs- 

verbots fur Computerprogramme nicht patentiert werden kann (Abschnitt 

11.4.4. der Entscheidungsgrunde). Dies ist jedoch nicht streitig und wird auch 

in den angeblich divergierenden Entscheidungen nicht anders gesehen. Die 

Kammer fahrt sodann in Abschnitt 11.4.4. der Entscheidungsgriinde der 

T 1173197 fort, dass sie die T 204173 dahingehend versteht, dass sie die Au- 

tomatisierung der Tatigkeit eines Programmierers deswegen nicht als patent- 

fahig ansieht, weil keine unijblichen Mittel zum Einsatz kommen. Letzteres ist 

offensichtlich das nach T 1173197 relevante Kriterium. 

Damit legt aber die Beschwerdekammer in T I173197 das gleiche Kriterium 

zugrunde, wie die Entscheidungen T 1177197 und T 172103, namlich ob fur die 

lmplementierung einer Funktionalitat unubliche Mittel zum Einsatz kommen 



oder nur solche, die dem Fachmann gelaufig sind und die er ohne weiteres 

Nachdenken verwendet. Es besteht also gerade in diesem Punkt zwischen der 

T 769197 und den angeblich divergierenden jungeren Entscheidungen insoweit 

keine Divergenz. Vielmehr liegt eine Entwicklung der Rechtsprechung vor, 

welche die Beschwerdekammer 3.5.1 in der nicht zitierten Entscheidung 

T 931195 - Pension Benefit Systems Partnership dahingehend zusammen- 

fasst, dass es auf den technischen Charakter einer Erfindung ankomme. In 

dieser Entscheidung wurde insbesondere festgehalten, dass eine in geeigne- 

ter Weise programmierte Maschine einen patentfahigen Gegenstand darstelle, 

ungeachtet dessen, dass diese Maschine ihre Besonderheit durch eine geeig- 

nete Programmierung erhalt und diese Programmierung nicht-technische 

Sachverhalte betrifft. Die Entscheidungen T I177197 und T 172103 beruhen 

auf einer Fortentwicklung dieser Rechtsprechung. 

8. Soweit iiberhaupt den Entscheidungen T 833191, T 204193 und T 769192 ein 

einheitlicher Zugang entnommen werden kann, fijhrt dieser nicht zu anderen 

Ergebnissen als der Zugang der Entscheidungen T 1177197 und T 172103. 

Die Tatigkeit eines Programmierers im Sinne einer Urnsetzung eines gegebe- 

nen Verfahrens in computergerechte Anweisungen kann nach allen zitierten 

Entscheidungen einen patentfahigen Gegenstand nicht begrunden. Ebenso ist 

zumindest in T 769192 in Ubereinstimmung mit T I177197 anerkannt, dass die 

Entwicklung und lmplementierung neuer Funktionalitaten in einem Computer 

mittels einer Software einen patentfahigen Gegenstand begrunden kann. Auch 

insoweit besteht keine Divergenz. Bezogen auf die auslegungsbedurftige 

Hauptfrage stehen jedenfalls die Entscheidungen T 769192, T I177197 und 

T 172103 nicht in Widerspruch zueinander. Die T 204193 zugrunde liegende 

Auffassung ist in der Entscheidung T I173197 aufgegeben worden. 

111.4.2 lnhaltliche Stellungnahme zur Frage 4 der Vorlage 

1. Die Vorlage verweist zunachst in Abschnitt I. zur Frage 4 darauf, dass das 

EPU nichts daruber aussage, ob das Programmieren eines Computers - im 



Sinne einer menschlichen Tatigkeit - patentierbar sei oder nicht. Diese Frage 

stellt sich jedoch in dem vorliegenden Zusarnmenhang nicht. 

Die reine Tatigkeit des Programmierens eines Computers durch einen Men- 

schen ist regelmaRig nicht Gegenstand einer Patentanmeldung und war auch 

nicht Gegenstand der zitierten Entscheidungen. Der Umstand, dass fur das 

Zustandekommen des Gegenstands eines Patents (auch) eine geistige Tatig- 

keit erforderlich ist, steht einem Patentschutz nicht entgegen. Jede Art der 

technischen Entwicklung erfordert in einern groaeren oder kleineren Umfang 

eine geistige Tatigkeit, beispielsweise bei der Konstruktion einer Maschine o- 

der beim Entwurf einer elektronischen Schaltung. Das EPU erfordert auch 

nicht, dass der Gegenstand eines Patents vor seiner Anrneldung ausgefuhrt 

worden sein muss, sondern lediglich, dass auf der Grundlage der Information 

in der Patentanmeldung der Gegenstand ausfuhrbar ist, so dass eine zurn Pa- 

tent angemeldete Erfindung insbesondere auch das Produkt einer rein geisti- 

gen Tatigkeit sein kann. lnsoweit unterscheiden sich cornputerimplementierte 

Erfindungen nicht von anderen Erfindungen. Es kommt nicht darauf an, ob, 

aufbauend auf einer bestimmten geistigen Tatigkeit, die Umsetzung in eine 

physikalische Vorrichtung oder einen physikalischen Prozess schwierig oder 

leicht ist, sondern nur darauf, ob das Ergebnis dieser Umsetzung ein patentfa- 

higer Gegenstand ist. 

2. Der Ansatz der Entscheidungen T 833191 und T 204193 beruht auf der An- 

nahme, dass die Tatigkeit eines Programmierers nicht technisch sei, weil das 

Ergebnis der Programrnierung, das Cornputerprogramm, nicht technisch sei. 

Diese Schlussfolgerung ist in rnehrfacher Hinsicht unrichtig. Zum einen ist im 

Regelfall Gegenstand des Anspruchs ein Verfahren oder ein fur die Durchfuh- 

rung eines Verfahrens besonders hergerichteter Computer, mithin nicht ein 

Computerprogramm. Zweitens ist nach der T 1173197 auch ein Programm un- 

ter bestirnmten Umstanden ein technischer Gegenstand. 

Daruber hinaus impliziert der Urnstand, dass das Ergebnis eines Verfahrens 

ein nicht-technischer Gegenstand ist, nicht, dass die hierzu fijhrenden Schritte 

nicht-technisch sind. 



In den Entscheidungen T 833191 und T 204193 ging es nicht darum, ob die 

Tatigkeit eines Prograrnrnierers an sich technisch ist, sondern ob die Autorna- 

tisierung der Tatigkeit eines Prograrnrnierers eine dem Patentschutz zugangli- 

che Lehre sei. 

Autornatisierung bedeutet per Definition, dass mit technischen Mitteln ohne 

Einschaltung der menschlichen Verstandestatigkeit ein Ergebnis erzielt wird, 

das typischenveise durch rnenschliche Verstandestatigkeit ohne Einsatz tech- 

nischer Mittel erreicht wird. Die Losung einer solchen Aufgabe ist regelrnaRig 

eine patentfahige Lehre, denn sie lost die generelle Aufgabe, ein bestirnrntes 

vorgegebenes Ergebnis mit technischen Mitteln zu erreichen. Darauf, ob das 

rnit solchen technischen Mitteln erzielte Ergebnis selbst technisch ist oder 

nicht, wie 2.6. irn Falle der ijbertragung einer Information, kommt es nicht an. 

Es ist unbestritten, dass mechanische oder elektronische Rechenrnaschinen 

einen patentfahigen Gegenstand darstellen, obwohl sie eine klassische geisti- 

ge Tatigkeit mit technischen Mittel abbilden und das erzielte Ergebnis eindeu- 

tig nicht technisch ist. Wollte man einen gegenteiligen Standpunkt vertreten, 

ware das gesamte Gebiet der Robotik und der kunstlichen lntelligenz nicht 

technisch. 

3. lnsoweit die Vorlage darauf abhebt, dass bei rnodernen Programrniersprachen 

die Auseinandersetzung rnit technischen Gegebenheiten nicht rnehr erforder- 

lich sei, andert dies nichts daran, dass die Erstellung eines lauffahigen Pro- 

grarnms fur einen Computer ein allgernein definiertes Verfahren in Anweisun- 

gen urnsetzt, die ein Computer verarbeiten kann, was eine Auseinanderset- 

zung rnit der Arbeitsweise eines Computers erforderlich rnacht. Dabei spielt 

keine Rolle, ob diese Auseinandersetzung in einern vorgelagerten Schritt, z.B. 

rnit der Konstruktion eines geeigneten Compilers, erfolgt oder nicht. Dies ist al- 

lenfalls fur die Frage der erfinderischen Tatigkeit erforderlich, insoweit zu pru- 

fen ist, ob die in dem Prograrnrn verkorperte Auseinandersetzung rnit der Be- 

schaffenheit eines Computers bereits durch den Stand der Technik soweit vor- 

weggenommen worden war, dass die lrnplernentierung eines konkreten Pro- 

gramms nahelag. 



lnsoweit verhalt es sich auch nicht anders als mit der Konfigurierung eines 

technischen Gerats, auf welches die Vorlage Bezug nimmt. Auch hier sind die 

Schnittstellen zu einem Benutzer haufig derart weit entwickelt, dass diese sich 

nicht rnit der Funktionalitat des Gerats auseinandersetzen muss. Ein typisches 

Beispiel hierfur sind beispielsweise automatische Fotoapparate, bei denen ein 

Benutzer lediglich noch einstellen muss, welche Art einer Fotografie (z.B. 

Landschaft, Portrait) er gerne machen mochte. 

4. Fur die Frage der Patentfahigkeit kann es auch deswegen nicht darauf an- 

kommen, ob der Programmierer technische Uberlegungen anstellen muss 

oder nicht, da sich die Programmierung als eigentlicher Vorgang auch bei ge- 

ratebezogener Software haufig aufgrund von abstrakten Uberlegungen oder 

als L6sung von rnathematischen Standardproblemen gestaltet und das Pro- 

gramm einem technischen Gerat als Logik (!) uber eine standardisierte 

Schnittstelle implernentiert wird. lnsofern stellt die Frage 4 keine Rechtsfrage 

dar, die geman Art. 112(1) b) Gegenstand einer Vorlage sein kann. Kame es 

darauf an, dass das eigentliche Programm auf die individuellen Eigenschaften 

eines konkreten Gerates abgestirnmt ist, waren viele Erfindungen im Bereich 

der Ger3testeuerung nicht patentfahig. Die Uberlegungen der Vorlage laufen 

letztendlich darauf hinaus, dass die Programmierung hardwarespezifisch sein 

muss. Dies berucksichtigt nicht, dass der beanspruchte Gegenstand in seiner 

Gesamtheit betrachtet werden muss, also als Kombination von Hardware und 

Software, und tragt weiterhin auch nicht dern Umstand Rechnung, dass die 

Grenze zwischen Hardware und Software haufig flieRend oder beliebig ist. 

5. Die Antwort auf die Frage 4a hangt davon ab, wie der Begriff des Programrnie- 

rens verstanden wird. Bei einern engen Verstandnis des Begriffs der Pro- 

grammierung, wie er in den Entscheidungen T 833191 und T 204193, wohl 

auch in T 769192, zugrunde gelegt wird, lautet die Antwort NEIN. Versteht man 

den Begriff des Programmierens dagegen dahingehend, dass hiermit die Imp- 

lernentierung von Funktionalitaten mittels eines Cornputerprogramrns umfasst 

ist, ist die Frage mit JA zu beantworten. Da die Frage nicht spezifiziert, welche 

Definition des Begriffs "Programmieren" zugrundezulegen ist, ist sie, sofern 



die Antwort alle in der Rechtsprechung verwendeten Definitionen abdecken 

soll, in dieser Allgemeinheit mit NElN zu beantworten. 

Sich aus der Programmierung ergebende Merkmale, die bei der Ausfijhrung 

des Programms zu der Losung eines technischen Problems mit technischen 

Mitteln beitragen, leisten einen Beitrag zum technischen Charakter des bean- 

spruchten Gegenstandes. Beruht dieser auf einer erfinderischen Tatigkeit, ist 

allerdings regelmakig ein weiterer technischer Effekt gegeben. Das Vorhan- 

densein eines weiteren technischen Effekts ist dabei allerdings kein notwendi- 

ges Kriterium. MaRgeblich ist die Losung eines technischen Problems mit 

technischen Mitteln. Frage 4c ist daher mit NElN zu beantworten. Umgekehrt 

miissen nicht notwendigerweise alle Merkmale, die sich aus der Tatigkeit des 

Programmierens ergeben, einen Beitrag zum technischen Charakter eines 

Anspruchs leisten. Bei der lmplementierung eines Geschaftsverfahrens mittels 

eines Computerprogramms leisten z.B. die Merkmale des implementierten 

Geschaftsverfahrens nicht notwendigerweise einen Beitrag zum technischen 

Charakter des Anspruchs. Frage 4b ist daher, soweit ein weiteres Verstandnis 

des Begriffs "Programmieren" zugrundegelegt wird, mit NElN zu beantworten. 
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