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G 3/08 - STELLUNGNA}IME ZUR VORLAGE DER PRASWENTLNDESEPA

St geehrteDamen und Herren,

mit Verweis auf die Mitteilung Sr GrolienBeschwerdekarnmerzum Verfabren03/08 (ARt
2009,32) machenwir im NamendesVerbandsderbànEuropaischenPatentarntaingetragenen
freibeMichenschweL~erischenPatentanwalte(VESPA)vonArt. 10 derVerfahrensordnungSr
Groi3enBeschwerdekatnmerGebrauchund nehtnenZn datVorlagenachArt. 112(1)(b) EPUdat
Präsidentindes EPA von 23, Oktober2008 (bier dot EinfachbeithaTherals ,,die Vorlage”
bezeichnet)wie folgt Stellung:

Gnindsätzllek set vorgängig festgehalten, dass die aktuelle Rechtsprechung dat
Beschwerdekammern hlnslchtlich computeiimplementierter Erfindungen (CU) nach
diesseitigerAuffassungallgemein als kousistent erachtctwird.

BezuglichSr Vorlage gebenwit Folgendeszu bedenken:

a. Es ist entgegenden Ausfiibrungendesdritten Absatzesvon Kapitel 1 Sr Vorlage nicht Sr
Zweck von Vorlagen nach Art. 112(1) EPU, die Rechtsprechung des EPA in
Ubereinstimmungmit Sr Rechtsprecbungvon Mitglledstaaten Zn bdngen oder a11f~11ige

BedenkenSr Offerghjchkejtauszuräumen.
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b. Die der Vorlage zugrundeliegenden Entscheidungen stammen nicht von zwei
Beschwerdekaznmern (siehe Punkt I unten), und as liegen zumindest hal den
Vorlagefragen 1 bis 3 keine voneinanderabweichenclenEntscheldungenvor, welehe
elneVorlage an die GrosseBesebwerdekammerbegrftnden wirden (siehePunkte2 his
4 unddie Zusammenfassungin Punlct 5).

1. Entscheidungenamer einzigenTechnisehenBeschwerdekammer

1.1 Bezugnehinendauf Art, 1 12(1)(b) £14) sind Sr Grotlen Beschwerdekatnmerin dat
Vorlage niebrereFragen gesteilt, wobei desVorbringen datFragendainit begrundet wird,
dass in jeder einzelnen dieser Fragen jeweils Beschwerdekanimernabwaichend
voneinander entschiedenhatten. Dabei ist eine Vicizahi von Entscheidungen zitiert,
nãinlicb insbesonderedie T 1173/97 und die T 424/03 bezuglich Frage 1, die gleiche

T 1173/97,die gleicheT 424/03,die T 1284/04und die T 258/03 bezuglichFrage 2, die
T 163/85,die T 190/94,die gleiche1424/03mid die 1 125/01 bezuglichFrage 3 sowiedie
T 1177/97,dieT 172/03,die T 833/91, dieT 204/93 und die1769/92bezflglich Erage4.

1.2 Unbeachtlichdessen,oh die eritsprechendzitierten Entscheidungenjeweilsdie zugehôrigen
Frage tatsächlich abweichendvoneinander beantworten,ist vorab festzuhalten, dassshe
zitierten Entseheidungenvon dat gleichenTechnischenBeschwerdekarnmer3,5.1 erlassen

wurden. In Art. 112(1)(b)EPO ist aber festgelegt,dassdat Pr~sidentbzw. die Präsidentin
des EPA dat GroBen Beschwerdelcammereine Rechtsfrage vorlegen Icann, weun zwei

Beschwerdekammeni flber diese Frage voneinander abweichende Entscheidungen
getroffenhaben.

1.3 BezUglich datZulässigkeitvonVorlagengemüJ3Art. 112(1)(b)EPU aufderGruridlagevon
voneinander abweichenden Entscheidungen einer Beschwerdelcamnier hat die Groi3e
Beschwerdekamxner in dat Entscheidung C 4198 festgehalten,dass Vorlagen auf dat

Grundlage von voneinander abweichenden Entscheidungen dat .Iuristischen
Beschwerdekammcrin versehiedenerBeseizungzulãssigsam können. Dies wurde tinter
andereindamit begrundet, dasses im EPA nurcineeinzigeJuristischeBeschwerdekannner

gibt mid somit Art. 1 12(1)(b) EPU bei deren Entscheidungenniezur Anwendungkommen
könnte, falls tatsachlich zwei unterschiedliche Juristisehe Beschwerdekammern
voneftiander abweichend entscheiden miissten. Auf die Frage Sr Zulässigkeit von
Vorlagen des PrAsidenten bezUglich voneinander abweichender Entscheidungen amer
einzigen TechnischenBeschwerdckammergeht die CroAk Beschwerdekammerin dat

Entachaidung04/98 jedoch exphizit nicht em (s. 1.2 dec Entscheidungsgrundevon
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G 4/98).Dma EntscheidungG 4/98ist alsodiesbcziiglichauthnicht smnngemäBauf die bier
diskutietteVorlageanwendbar.

1.4 Weiter hat die CroAk Beschwerdekammerin dci Entacheidung0 1/04 befunden,dassdie

thr zu Grundeliegende Vorlage nach Art. 112(1)(b) EPU, die voneinander abweichende
Entscheidungeneiner einzigenTechnischenBeschwerdekanixntrbetraf,zulässigwar. Dies
wurde daniit begründet, class zurn Linen die fraglichen Entscheidungen in weiteren
Entscheidungenvon eineranderenTechnischenBcschwerdekammerbestätigtwurdenund
dasszurn Anderen die erwabnteeinzige TechnischeBeschwerdekatnmerdie fraglichen

Entscheidungenin vollig unterschiedlicherBesetzung behandelthatte. In der bier
diskutierten Vorlage sind jedoch an keiner Stelle Entscheidnngen anderer
Beschwerdekaniniernala dot TechnischenBeschwerdekamxner3.5.1 zitiert~soclass auch

dieEntscheidung0 1/04nicht aufdiebier diskutierteVorlageanwendbarist.

1.5 Somit ist die Bedingwtg von Art. 112(t)(b) EPU, dass Eutseheidungenvon zwei

Beschwerdekammernbezüglich amer Rechtsfrage von grundsItzlicher J3edentung
voneinander abweichen mfissen,hal allen Fragen der Vorlage nicbt wortlich erfililt
und die Entscheidungen der Grossen BeschwerdekammerG 4/98 and G 1104 slnd

cliesbezfigllch auch nicht sinngeniäll auf die Vorlage anwendbar. Enisprechendscheint
as nicht notwendig und wohi auth nicht im Sinne des EPU zu seth, dassdie Grosse
Beschwerdekamxneraufdie Vorlage eintritt.

2. Frage 1 der Vorlage

2.1 DasStellendci Frage 1 S in Kapitel 3.1 dat Vorlage damit begundet,dassdarOberin dat
Entscheidung 1424/03 vom 23. Februar2006 abweichend von dci dat Entscheidung
T 1173/97vom 1. Juui 1998entschiedenworden sei.

2.2 In Abschnitt II von Kapitel 3.1 dci Vorlage sind Teile dat EntscheidungT 1173/97
korrekterweise so zusanimengefasst,dassdat Gesetzgebermit derFormuuierungvon Art.
52(2) EN) in Verbindung mit Art. 52(3) EPU nicbt aBe Computerprogramme von dat
PatentierungausschlieBenwollte, sondemnut Coinputerprogramme ala solche (siehe
Abschnitt 4.1 dat EntscheidungsgrUndevon T 1173/97). Entsprechend befasst sich die
Entscheidungfin Folgenden mit dat Ermittlung des Ausdrucks ~a1sadobe”, urn die
ComputerprogrammeausmachenZn können, deren Patentierungstatthaft ist (siehe
Abschnitt 4.2 dci Entscheidungsgrundevon 1 1173/97). DabS wird mnsbesondere
festgelegt.class ComputerprogrammetecbnischenCharakteraufweisenmilasen,darnit sic
nicht Computerprogranim ala soiche aiM, und wie dieser techniseheCharakter bth
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Coznputerprogramrnenin begriindenist (sieheAbschnitt 5 der Entscheidungsgründevon
1 1173/97)4

2.3 tin gieichenAbscbnittdat Vorlage sind Teile dot EntscheidungT 424/03korrekterweiseso

zusarnmengefasst, class em in einem Computersystem ixnplementiertesVerfabreneine
Sequenz von Schritten repräsentiert, die tatsachlich ausgefilhrt werden und einen
bestimmten Effekt bewirken.Demgegentherreprösentierten soichesVerfahrennit Se
Sequenz von computer-ausführbarenSchritten, die nut das Potential haben, einen
bestimmten Effekt 2nbewirken, wennsicin einenComputer geladenmid darauf ausgeführt
werdcn.Foiglich beansprucht Mn aufSn solchesVerfahrengeriobteterAnspruch nicht clii
Computerprogramm als solehes (siehe Absebnitt 5.1 dci Entscheidungsgründe von
1424/03).

2.4 Im Abschnitt III von Kapitel 3.1 dat Vorlage sind die beidenEntseheidungcneinander
gegenuber gestelit, wobei in dci Entscheidung T 1173/97 die Funktion des
Computerprogranimsvon Bedeutungsei und nicht die Art und Weisein dciesbeansprucbt
ist. Mit Verweisauf Abschnitt 9.4 dci Entscheidungsgründesei insbesonderekein (Jrund
zur Unterscheidung iwisehen Samdirekten technischenEffekt und dem Potential, amen
tecbnischenEffekt in erzeugen,anerkanntworden, obwohl festgehaltenwordensei, dass
em Computerprograinm beziehungsweiseSn Computerprogrammprodukt keinendirekten
technisehenEffekt in dat physiachenRealitãt aufweise,wennas nicht auf einem Computer

ausgetubrtwird.

Demgegenüber$5. in dat Entscheidung 1424/03von Bedeutung,auf welohe Art mid
Weise am Coinputerprogranunbeanspruchtsei. lusbesonderesei claim festgelegt,classnut
Mn Anapruchin datForm ,,Cornputerprogramm flit S Verfahren C mOglicherweiseals
clii Computerprogranim ala soichesvon dci Patentierbarkeit ausgeschlossenwarden kann,
wogagen Anaprilohe in dci Form ,,Computerinipleinentiertes Verfabren x” odor
,,Computerprogrammprodukt, das Prograrnmcodeliii em Verfabrenx speichert” nicht
ausgeschlossanwären.

Darauswird in dat Vorlage geschlossen,class slob die beiden Entscheidungenbezüglich
Frage 1 widersprechenwürden,

23 Tatsâchlich befasat sich die Entscheidtmg 1 1173/97 abet gar nicht mit dci Frage, auf
weiche Art mid Weise S Anspruch fonnuliert seinmuss,darnit sein GegenatandSn

Computerprograrntnmid inabesondereSn Computerprogramniala solches betrifft.

Vielmehr wird davon ausgegangen,dassdiebetrachtetenAnsprucheComputerprogramme
betreffen,und es with daraufaufbauenddie Frageerörtert, o1 dieseComputerprogramme
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auch Computerprogranuneala solche sind und damit von dot Patentierbarkeit
auszuschliel3ensind4

Insbesondere betrifft auch dci in der Vorlage zitierte Absohnitt 9.4 dci
Entscheidungsgründevon T 1173/97 die Frage, oh Sn Computerprogramniala Sn
Computerprogrammala soicheszu betraehtenist odernicht. DabS wird festgehalten,class,
falls ciii Computerprograinnibeim Ablaufan!’MacrnComputeramenweiterentechnischen

Effekt bewirkt, dci Uber die nonnale WechselwirkungzwischenHard- mid Software
hinausgeht,as keinenGrund gibt zwischen eTh,em dhrektentechnischenEffekt und den
Potential zur Erzeugung eines technisehen Effekts in unterscheiden. Diese
Schlussfolgerungbcziehtsichabetnicht wie in dci VorlagevermeintaufdieBeurteilung,
ob dciGegenstandcuesAnspruohseM Coniputerprogrannmbetriffc odernicht,sondernauf
dieBeurteilung,oh ciabeanspruchtesComputerprogranimtechnischanCharakterhat oder
nicbt.

2.6 DemgegenUberbefasstsieh die T 424/03 mit dci Frage, auf weicheArt mid Weise Sn
Anspruchformuliert sethmuss,danuit scm ClegenstandüberhaupteM Coniputerprogranun
(und nicht etwaS Verfabren)betreffenbun.Nut in diesetnFall kann dot Anspnich
niöglicherweiseauch ciii Computerprogrammals so/chesbatreffenmid somit aus diesem
Grund von dci Patantierbarkeit ausgeschlossenseth. Selbstverstandliehkann S
beanspnxthtescomputerimplementiertesVerfabrenabet dennoch ala gedanklicheoder
geschäftlicheTätigkeit als solehebeanstandetwerden, wenn es sich an!’ rein abstrakte,
nicbt technisoheKonzeptebezieht.

Somit wird die in dci T 424/03geklArte Frage (~Connputerprograrnmja oder neinT’) in dci
T 1173/97garnicht behandelt, sieist jedoch iii beurteilen,bevorauf die Frage, oh claim
dasbeanspruchteComputerprogranim ciii Computerprogramni ala soichesist, eingegangen
werdenkann. Die Entscheidung1424/03betriffi alsodie BeuriSiung ethosAnspruchs,die

zu erfolgen hat, bevor die BeurteilunggemAll dci Entacheidung 1 1173/97erfolgen kann,
so class sich die T 1173/97 mid T 424/03 vielrnehr ergthizen ala dass ale sich

widersprechen.

2.7 Entsprechend wetalien cUe beiden hinsichtllch der Frage 1 der Vorlage zltierten
EutseheidungenT 1173/97und T 424/03 diesbez4gtichnielit voneinander ab sondern
erg~nzensich vlelmebr, so dasskeun Bedarf nach ether Entscheidung dat Oroasen
Beschwerdekarnrnerboziiglich Frage I besteht.

2.3. GrundsälzllcheBemerkung zur Frage 1 derVorlage
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Wenndie Patentierbarkeitim Slimevon Art. 52(2) EPU cities Spaichermediumsmit elneni
daraufgaspeichertenCornputerprogrammund eines auf ehnem Computerausgeflthrten

Verfahrenbejahtwfrd, so ist auch die Patentierbarkeitethosflber Sc Datenverbindung
übermitteitenComputerprogrammsin bqjaben.DiesauszweiChiinden:

Zum einen wird durch die Unteracheidung zwischen dot Patentierbarkeit ethos

gespeicherten und eines ilbennittelten Computerprogrammes chic künstliche
Untcrscbeidunggeschaffen,weichean datRealitãtvorbeigeht:Weun am Datenträgermit
einem daraufgespeichartenComputerprograrnmvom Patentschutzerfasstwird, so ist es1st
unsinnig, wenndieserPatentschutzlediglichdadurchningangenwerdenkann, undemdas

Computerprogranim— wie heuteailgetneun ublich — perDownloadangebotenundverkauft
wird.

Zum anderenist diese Sichtweisemm Fmnklangmit dci Rechtsprechungbetreffend die
UbertragungeinesFernsehsignals(1 163/85,EntscheidungsgrUnde,Punkt2):

The T.V. signal as claimed would also not fall under this more general
interpretationof the exclusionsof Article 52(2) and (3) EPC, becauseit is a
physical reality which can directly be detectedby technologicalmeans and,

therefore, cannot be considered as an abstract entity, despite its transient
character,

Analog in dieser Eutseheidung 1st also audi eM flber due Dntenverbindung
iiberrnitteltes Computerprogranun etne mit techniseben Mittein deteictierbare
physikaliseheRealität, mid failt nicht tinter den AussehiussgentissArt. 52(2) EPU.

3- Frage2 cler Vorlage

3.1 Das Stellen dci beiden Fragen 2 dat Vorlage ist damit begriundct, dassdarüberin dci

Entscheidung11173/97vom 1. Juli 1998 abweichendvon dcidci EntschcidungT 258/03
vom 21. April 2004, die spAter unter anderemin den Entscheidurigen. 1 424/03 und
T 1284/04 bostãtigtworden sci, entschiedenworden saL Dazu sind in Abschnitt 11 von
Kapitel 3.2dot Vorlage TeileLoserEntscheidungenkorektzusamniengefasst.

3.2 mm Abschnitt III von Kapitel 3.2 dat Vorlage sind die beidenEntscheidungeneinander
gegenflbergestellt.Die Entscheidung11173/97wird dabeimit expliziterBezugnahineauf
zwei Stellen (2.3 und 9.6 dci Entscheidungsgthnde)dahungehend interpretiert, dassdie
Kammer in ihr Programme flit Datenverarbeitungsanlagen ala eine Art von
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Verfahrensansprüchenbetrachte. Daraus wird in dci Vorlage gefolgort, dass dci

GegenstandaloesAnspruchsauf cm bestimmtes computerimplem.entiertes Verfahrendot
gleicheseiwiedci ClegenstandeinesAnspruchsaufeinComputerprogranun,dasbeiseiner
AusfllhrungzurImplementierungLosesVerfahrensflihit.

3.3 TatsAchlich ist abetim zitiertenAbsatz2.3 dot Entscheidungsgründedot 1 1173/97unter
Beriicksichtigung des Art. 27(1) TRIPS lediglich festgehalten,dass hinter TRIPSdie

unverkennbareAbsichtsteht,Erffizdungen, gleich aufweithemtechnischenGebiet,von der
Patentierungnicht auszusclllieJ3en,also insbesondereauth nicht Computerprogramme.

Eine Clleichsetzung von Prograitimen für Datenverarbeitungsanlagenentwader mit
Erzeugnissenodermit Verfabrenwird dabei entgegendot InterpretationdotVorlagenicht
volizogen. Violmelir wird auf dicsesThemaan der zitierten Stelle dot T 1173/97wader
explizit noch implizit uberhaupt eingegangen.

3.4 Tm ebenfallszitiertenAbsatz9.6 dot Entscheidungsgriindedci T 1173/97ist festgehalten,
dass elm Computerprogrammprodukt,das (imp/kit) alle Merkmale einespaten~fähigen

Vetfabrens (z. B. zumBetrieb cmos computers,)aufiweist, grundsätzlich nEc/It als nach
Art/thu .52 (2) und (3)EPUvomPatentschutzausgeschlossengilt, wobeiselbstverstündiich
em so/dies Computerprogrammprodu/ct a/IC Merlcmale entluilten muss, die die

Paten(dhigkeitdesVerfa/zrensgewdhrleisten,dasdasProduki ausflu/iren sol4 wenn es auf
einem Computer /auft. Entgegendot in dot Voriage dargelogteninterpretation 1st abet
damit abet in keiner Weise angodeutot,dassdie Kanimerganz gonerell Programmefür
Datenverarbeitungsanlagenals eine Art Vorfahronsanspruchobotrachtet. Violmehr 1st
explizit festgchalten,dassdes Computerprogrammproduk-tdieMerkmaie enthalten muss,

die die Patenfiihigkeitdes Verfahrensgewährlelsten,womit ganz eindeutig zwischen
Computerprogrammproduktmid Verfahrcn unterschiedenwith. Entsprechend ist damit

wohi sogar char nahelegt, dass das Computerprogramniproduktgeradeaben nicht dem
Vorfahron &eichzusetzenist.

3.5 Waiter wird an Abschnitt Ill von Kapitel3.2 derVorlage aus denerwthntenStellen dci

1 1173/97auchnochgofolgert, dasses unlogischsei, zwischencomputeximplementierten
Verfahrenmid Coznputerprograrnmon,die tur J.tuplementierungeinesVorfabrons flibren,
zu unterscheiden,da sie dengleichenSchutzbereichhatten.DieseSchlussfolgarunggeht
abet einerseitswiederumin keinerWeise aus dci T 1173/97horvor mid 1st andererseits
auch nicht nachvollziehbar. Analog zu ether Vorrichtung, die zur DurchflThrung ethos
erfindorisehen\Terfahronsauf eine bestinunte Art mid Weiseausgestaltetsoin kann, kaun
n~ni1ichauch em Computerprogranim aufbestimmteArt und Weisedazuausgestaltetsam,
em SlndorischosVerfahrenauszuflibrcn. Trotzdom ist anerkanntonnal3endieVorrichtung
soMe woN auth des Computeiprogrammnit der gleicho (3egertstand wio des
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erfindungsgcmili3eVerfabren selbst.Analog zur Vcrletziing von Ansprilchen auf chic
Vorrichtung kann entsprechenddie Anorkennungciner unmittelbarenVerlotzung cities

Anspruchs auf em Cotnputerprogrammgerechtferligt seth, auch ohne dass des

Computeiprogrannnand dasVerfahrengeradeausgeführtwarden,

3.6 In dci 1 258/03 wird hingegen inter anderemdie Rechtsprechung hinsicbtlich dci
Anfordoningenan den technisohenCharaktcrcines Verfahrensweiterentwickelt.Dabei
wird explizit von frtiheron Entscheiden(insbesonderedat T 931/95) abgewichen,urn die

Anforderungonan die Anerkennungoinos technischenCharaktersvon Verfahrens-~and
VorrichtungsansprüchenSanderanzugleichcn.Gemal3 dot T 258/03 1st analog nit

Anerkenniing oines technisehen Charakters von Vorrichtungen die Verwendung
technischerMittol hinroichend, urn den tecimisehon (Tharakter eines Verfabrenszu
begründen,wobci die Rolevanz dieser technisehenMittel unorheblichist. Nachdicsseitiget

Auffassunghandeitas sichbei dci T 258/03 also nmcbt urn eine widersprttchliche sondorn
urneinehewussteschrittweisemid folgerichtigeWeiterentwicklungdotRechtsprechung.

3.7 AusdiesenAusliibrungon 1st offensicht1ich~dan die zitiertonStellendci beidenin der
Vorlage diskutierten Entscbeidungen nicbt die gleichen Cegonstinde diskuderen,
sondern einerseitsciii auf diem CQmpnter allsgefiibrtesVerfahrcn (T 258/03)and
aiidererselts em Computorprogrammprodukt (T 1173/97). Line untorachiedliche
Behandlungvon auf soleheuntersthiedliche Gegenstãndogorichtoton Anspruchonkann
alsogereehtfertigtseth.

Lntsprecbendsind in der Frage 2 der Vorlage auch nicht voneinander abweichendo
Entscheidungen getroffen. worden und die Frage 2 dci Vorlage zusammonmit ibror
BegriindungwidersprechenArt. 1 12(1)(b) £11). Es bestehtsornit auth kein Bedarfnach
ether Entscheidungdot(IrossenBeschwerdoicamrnerbezugiichFrago 2 dotVoriage.

4. Frage 3 dat Vorlage

4.1 Frago 3 goht aus von einem vermeintlichen Widerspruch zwischen zwei fruhon
EntschoidonT 163/85 und 1 190/94 mid den späterenEntscheidungon1 125/01 uS

T 424/03,Ausgangsaussago1st “Accordingto decisions1 163/85andT 190/94,atechnical
effect on a physicalentity in therealworld wasrequired.“Diose Aussageist jedoch nicht
klar denbeidenEntscheidenzuentnehrnen:

4.2 Die relevanteStellein 1 163/85ist (mit zusatzlichenUnterstrcichungen):
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Reasonsfor the decision 2. ~. . .3 As the list of exclusions from patentability

summedup in Article 52(2) EPC in connectionwith Article 52(3) EPC is not
exhaustivein view ofthe phrase “in particular” in the first tine of paragraph 2, thc
exclusion_mijht be arguablygenorali.s~dto subject~matter.which is essentially
abstractnckaracter,which is non-nhyaical andtherefore itnqt characterisedby

technicalfeaturesin the sense~gf~ple29(1)EPC.

The T.V. signaLas clairn$ would also ,noLfall under this more, .nn~ai
interpretation of the,.excbisioiis of Arti clc 52(2) andJ3j_EPC._~ccauseit is a

physical reality which can diroctly be detectedby technological moans and,
therefore, cannot be considered as an abstract entity, despite its transient
character.

Die Argumentation betriffi also einen bypothetiachen Fall: selbst wenn dat

Ausschlusskatalog von Artikol 52(2) EPU breiter interprctiatt würdo, so wUrde des
beanspruchte Femsobsignalnicht miter den Ausschluss fallen, weil es ohio physisehe
Realität ist. Die physischeRealität des Signalsware selbst in diesernbypothetischenFall
ohio Izinreichende Bedingungfür seine Patentierbarkeit im Sinn von Art. 52(1). Daraus

folgt abetin diesemEntscheidnicht, dassdiesauchSonotwendigeBedingungist.

4.3 Die relovanteStelic in 1 190/941st (mit zusktzlichenUnteratreichungen):

Reasonsfor the decision5.11 [,..} Since, therefore, the quantitativeeffectson the
image pixels in terms of rotation angles, in the third skew transformation and
consequentlyin its quantitative relationship with the other two transformations
within the overall rotation of the image, do not appearto be the samein the
claimed as in the known system, the jlifferenco,between these two systems
manifestsitsclfjnthe real world in a technicaleffect on a physical entjjyjn_thp

501150QL(kcisiOfl I 208/84,supra.

5.12 The claimed systemthus making_g_cgntributionto the art in a field not

excluded(by 4rticle 52(2’kX3IEPC) from patentability, the subject-matter of the
Claim is to beregarded asan invention within the meaningofArticle 52(1) tIC.

Die Aussagevon 1 190/94ist also,classcm technischer Effekt an einer physischenEntitât

hinreichend1st, urn dembeanspnichtenSystemdie Patentierbarkeitim Sirm von Art. 52(1)
zu verleihen. Dadurch.kannjedochauch bier nicht logisch gthlgort warden, class eM
technischerEffekts an ether physischenEntitãt So notwendigeBedingung flit die
Patcnticrbarkeit ist,
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4.4 Somit liegt kein offensiebtileherWiderspruch zwiscbendiesenbeidenEntsebeidungen
T 163/85mid T 190194 und den späterenEntscheidungenT 125/01mid 1 424/03‘srsw.
Es bestehtkeinBedarfnachetherEntscheidungderCirossenBeschwerdekammer.

4.5 Zudemlicgt, ahulichwie bei derFrago 2, auchbiernicht eine widerspruchiichesondern
einebewusstescbrittweiseund folgerichtigeWeiterentwicklungder Rechtsprechungvor.

these ist auchmm Einklang mit 1 258/03, worm dot Beitragsansatzexplizit verworfen
‘wurde, und das Vorhandenseineinesnicht nähcrspezifiziertenComputersals ausreichend
zurErfihliungderAnfordeningvon Art. 52(2)beurteiltwurdo.

4.6 Falls trotzdemdie Frage 3 durchdieCirosseBeschwerdekammerbehandeltwardensoilte,
so 1st zu bedenken,classcine Bejahungdot Frage3(A) — bei konsequenterLImsetzung—

weitreichendeKonsequenzenhätte und in’ Widerspruchzur standigenPraxisdes EPA
ware.Diesbeispielsweisemis dentfolgendenGrund:

• Es wardenregeimfissigPatenteerteilt aufcomputerimplernentierteEntwurfsverfähren

(ComputerAided Design,CAD), weicheMar em tecimisohesGebietbetreffen. these
Praxis ist beispielsweisegcstlitzt durch 1 769/92 wonach das Erfordemis des
technischori Charakters erfilhit seth karin, wenn air Ausfiihrung der Erfindung
technischeUberlegungenerforderlichsind.

• SolUte Anwendungenvon CAD-Verfabren s.ind beispielsweisedie Auslegungvon
Pressformenfür die Blechumformung,die AuslegungetherelektronischenSchaltung,
die OptimierungderForm SuerTurbinensehaufel,die Berechnungvon Steucrwerten
flit eineNC-Bearbeitungsmaschine....

Wiirde also Frage 3(A) bejaht, so wären sanithiche solche CAD-Verfahren nicht
patentierbar:auch wenn die Patentierbarkeitnach Art. 52(2) dutch das Vorliegen ames
Computersoder ames Speichemiediuinsgogebenware, so wUrde gemässder aktuellen

Prufungspraxisdes EPA aus der Bejahungvon Frage3a gefolgert, dassdie dam CAD-
VerfabreninnewohnendenMerkmalenicht air erfinderischenTätigkeit beitragen,wiitden,
und soniitdie erfinderiacheTätigkcitnachArt. 56 EPU verneint.

Falls Frage 3(A) mit “Ja” beantwortetwilrde, wiirde es somit voraussicbtlich zu
einern welt reichenden Bitch mit der bicherigen Reehtsprechung mid Praxis
kommen. Dasselbegilt für em ‘tein” zu Fragc3(C).
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3. Zusammenfassung

5.1 Die Rechtsprechungbetreffend computerimplernentierte Erfmndungen wurde In den
letztenJahren konsolidiert und berelnigt Dabeiwurden nur ganzvereinzelt friihere
Entscheide prilzisiert oder umgestofien. Beispielsweisewurde in T 258/03 der
Beitragsansat.zexplizite verworfen und die nach T 931/95 verblelbendeDiskrepanz
zwischen Vorrichtungs-und Verfahrensschutz bcrelnigt. Dies geschah also nicht

zufiulligerweise sondern bewusst, im Rabmen elner Eutwicklung der
Rechtsprechung. Be! elner globalen Belrachtung zeigt sich somit, dass keine
gnrndciitzlichen Wlderspruche in tier Rcehtsprechungvorliegen.

Bei den Vorlagefragen zu G 3/98 werden nun wieder Punkte aus lilteren

Entschelden den neueren Entseheiden gegenübergestellt. Dazu warden eher
untergeordnetePunkte ciuzelner Entscheideausgewäblt,urn weitereWiderspriiche
zu begrunden.Die obigenAusfflhrnngen (Punkte 2 bis4) zeigen,danauth be! ether
detailhiertenBetraehtung dineBegriindungen nicht imnier stichhaltigsind-

Diese Stellungnaihmewurde im Namendes Verbandesvon Dr. MarkusA. Miifler and Silvan
Latscha ausgearbeitet.

Mit freundlichen CIrussen,

Natalia Clerc

PräsidentinVESPA
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