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Leitsatze:

I. Die Vorschrift der Regel 45 EPU bezieht sich ausschlieRlich auf die Durchfiihrbarkeit einer Recherche und nicht
auf die mogliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung fur die spéater vorzunehmende Sachpriifung
(Punkt 8.3 der Grunde).

II. Bei Anmeldungsgegenstanden mit nicht technischen Aspekten kann eine Erklarung nach Regel 45 EPU nur in
Ausnahmefallen ergehen, in denen der beanspruchte Gegenstand, d. h. der gesamte Anspruchssatz einschlief3lich
nebengeordneter und abhangiger Anspriiche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist (Punkt 8.4 der
Griinde).

Sachverhalt und Antréage

|. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der Priifungsabteilung auf Zuriickweisung der européischen
Patentanmeldung Nr. 02 026 715.9 wegen mangelnden technischen Charakters gemaR Artikel 52 (2) und (3) EPU.

II. In der Recherchenphase wurde eine Erklarung nach Regel 45 EPU tibermittelt mit dem folgenden Hinweis:

"Die Anspriiche beziehen sich auf einen Sachverhalt, der nach Artikel 52 (2) und (3) EPU von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen ist. In Anbetracht dessen, dass der beanspruchte Gegenstand entweder nur derartige nicht
technische Sachverhalte oder allgemein bekannte Merkmale zu deren technologischer Umsetzung anfihrt, konnte
der Recherchenpriifer keine technische Aufgabe feststellen, deren Lésung eventuell eine erfinderische Tatigkeit



beinhalten wirde. Es war daher nicht mdglich, sinnvolle Ermittlungen tiber den Stand der Technik durchzufiihren
(R. 45 EPU und EPA- [sic] Richtlinien, Teil B Kapitel VIII Abschnitte 1 - 6).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass im Zuge der Prifung eine Recherche durchgefuhrt werden kann,
sollten die einer Erklarung gemaf Regel 45 EPU zugrunde liegenden Mangel behoben worden sein (vgl.
EPA-Richtlinien C-VI, 8.5)".

Eine derartige "zusétzliche" Recherche wurde wahrend der Prifungsphase nicht durchgefihrt.

Ill. Die Beschwerdeschrift ging am 9. Juli 2004 ein. Die Beschwerdegebihr wurde am gleichen Tag entrichtet. Mit
der Beschwerdebegrindung, eingegangen am 10. September 2004, wurden geé&nderte Patentanspriiche 1 bis 16
geman einem Hilfsantrag eingereicht. Gemaf Hauptantrag wurde die Erteilung auf der Basis der gultigen
Patentanspriiche beantragt, eingereicht mit Schreiben vom 5. Marz 2004. Die Beschwerdefihrerin fihrte in diesem
Zusammenhang aus, dass die Gegenstande der unabh&ngigen Anspriiche 1 und 10 technischen Charakter gemani
Artikel 52 (2) und (3) EPU besaRen, mangels bekannt gewordenen Stands der Technik neu seien und dariiber
hinaus auch auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhten.

IV. Die Kammer hat in einem Bescheid vom 3. Mé&rz 2006 zur mundlichen Verhandlung geladen und ihre vorlaufige
Meinung zu der Beschwerde dargelegt, dass der Einwand mangelnden technischen Charakters der Gegenstande
der beiden unabhangigen Anspriiche 1 und 10 des Hauptantrags nicht aufrechterhalten werde, diese Gegenstande
jedoch vermutlich nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhten.

Aus Sicht der Kammer bedirfe der Hilfsantrag hingegen einer Recherche nach dem einschlagigen Stand der
Technik. Da diese im erstinstanzlichen Verfahren jedoch nicht erfolgt, sondern lediglich eine Erklarung nach
Regel 45 EPU ergangen sei, wiirde die Kammer den Hilfsantrag daher an die Priifungsabteilung zuriickverweisen.

V. Mit Schreiben vom 14. September 2006 Ubermittelte die Beschwerdefiihrerin weitere Argumente und beantragte,
die Anmeldungsunterlagen zur Durchfuhrung der Recherche auch im Hinblick auf die Anspriiche des Hauptantrags
an die Recherchenabteilung zuriickzuverweisen.

VI. Mit Schreiben vom 20. September 2006 teilte die Kammer mit, dass am angesetzten Termin zur mindlichen
Verhandlung festgehalten werde. Nur wenn der Hauptantrag zuriickgezogen wirde, kénnte die Sache ohne
miindliche Verhandlung an die Vorinstanz zuriickverwiesen werden.

VII. Am 20. Oktober 2006 fand eine mindliche Verhandlung statt, in deren Verlauf die Beschwerdefiihrerin
beantragte, die folgende Rechtsfrage der Grof3en Beschwerdekammer vorzulegen:

"Ist eine Recherche nachtraglich durchzufiihren und das Resultat der Recherche in einem Recherchenbericht
festzuhalten, wenn zunéchst aus dem Einwand mangelnden technischen Charakters (Art. 52 (2) EPU) eine
Erklarung nach Regel 45 EPU an die Stelle des Recherchenberichts getreten ist und spéater im Prifungsverfahren
oder Beschwerdeverfahren dieser Einwand nicht mehr aufrechterhalten wird?"

VIIl. Des Weiteren legte die Beschwerdefiihrerin einen gednderten Anspruchssatz mit Anspriichen 1 bis 16 als
"ersten" Hilfsantrag vor. Der bisherige mit der Beschwerdebegriindung eingereichte Hilfsantrag wurde zum
"weiteren" Hilfsantrag.



IX. Der unabhangige Anspruch 10 gemalR Hauptantrag lautet:

"10. System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten in einer Servicestation zur Erkennung und etwaigen
Anderung von Bau- und Funktionszustanden, gekennzeichnet durch

- eine zentrale Datenbank (1) zur Speicherung und Bereitstellung von Ausstattungsdaten fir Produktkomponenten
aller Produkttypen und deren unterschiedlichen Varianten, wobei die Ausstattungsdaten durch den Hersteller
aktualisiert sind,;

- einen Archivspeicher (3), in dem fir jedes ausgelieferte Produkt mindestens ein eigenes, mittels eines im [sic]
zugeordneten Ildentifizierungscodes abrufbares Datenfile (2) archiviert ist, das die individuellen Ausstattungsdaten
des jeweils ausgelieferten Produktes (7) enthalt, wobei

- mittels Telekommunikation mehrere Benutzerschnittstellen (5) mit dem Archivspeicher (3) zu verbinden sind;

- ein rechnergestiitzt ablaufendes Programm (4), welches zum Erzeugen neuer und/oder geanderter Datenfiles und
deren Ablegen im Archivspeicher (3) mit der zentralen Datenbank (1) und dem Archivspeicher (3) kommuniziert;

- mehrere Servicestationen mit wenigstens einer Benutzerschnittstelle (5), mit der ein Abrufen eines dem jeweiligen
Produkt (7) zugeordneten Datenfiles (2) aus dem Archivspeicher (3) fur etwaige Anderungen am jeweiligen
Produkt (7) durchfuhrbar ist; und

- Ausstattungsdaten des Produktes (7), welche Angaben

zu Produktkomponenten, Hardware, Software und zu individuellen Einstellungen von Produktkomponenten
enthalten und Anderungen am individuellen Produkt in fortlaufenden Datenfile-Versionen (2) im Archivspeicher (3)
gespeichert sind; und

- die im Archivspeicher (3) gespeicherten Datenfile-Versionen (2. den zeitlichen Ablauf der Anderungen am
jeweiligen Produkt (7) wiedergeben."

Anspruch 1 ist fiir ein entsprechendes Verfahren.

X. Die wahrend der mindlichen Verhandlung als "erster" Hilfsantrag eingereichte Fassung des unabhangigen
Anspruchs 10 unterscheidet sich vom Wortlaut des Anspruchs 10 gemaR Hauptantrag durch das am
Anspruchsende eingefugte weitere Teilmerkmal:

"wobei das rechnergestutzt ablaufende Programm (4) Zugriff auf die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten
aktualisierten Ausstattungsdaten hat und einerseits bei der Herstellung des Produktes die Erstellung des jeweiligen
Datenfiles (2) in Abhangigkeit vom Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung koordiniert und
andererseits bei der Betreuung des Produktes in der Servicestation (6) fur etwaige Produktdnderungen nur die in
der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten zur Verfigung stellt.”

Anspruch 1 ist fiir ein entsprechendes Verfahren.

XI. Der unabh&ngige Anspruch 10 gemafl dem mit der Beschwerdebegriindung eingereichten "weiteren"
Hilfsantrag lautet:

"10. System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten in einer Servicestation zur Erkennung und etwaigen
Anderung von Bau- und Funktionszustanden, gekennzeichnet durch

- eine zentrale Datenbank (1) zur Speicherung und Bereitstellung von Ausstattungsdaten fiir Produktkomponenten
aller Produkttypen und deren unterschiedlichen Varianten, wobei die Ausstattungsdaten durch den Hersteller
aktualisiert sind;



- einen Archivspeicher (3), in dem fur jedes ausgelieferte Produkt ein eigenes, mittels eines ihm zugeordneten
Identifizierungscodes abrufbares Datenfile (2) archiviert ist, das die individuellen Ausstattungsdaten des jeweils
ausgelieferten Produktes (7) enthalt, wobei

- mittels Telekommunikation mehrere Benutzerschnittstellen (5) mit dem Archivspeicher (3) verbindbar sind;

- ein rechnergestiitzt ablaufendes Programm (4), welches zum Erzeugen neuer und/oder gednderter Datenfiles und
deren Ablegen im Archivspeicher (3) mit der zentralen Datenbank (1) und dem Archivspeicher (3) kommuniziert;

- wenigstens eine in einer Servicestation (6) vorhandene Benutzerschnittstelle (5), mit der ein Abrufen des dem
jeweiligen Produkt (7) zugeordneten Datenfiles (2) aus dem Archivspeicher (3) und ein Erkennen des Ist-
Zustandes eines zu betreuenden Produktes (7) fur etwaige Anderungen am Produkt (7) durchfuhrbar sind;

- das rechnergesttitzt ablaufende Programm (4) Zugriff auf die in der zentralen Datenbank (1) gespeicherten
aktualisierten Ausstattungsdaten hat und einerseits bei der Herstellung des Produktes die Erstellung des jeweiligen
Datenfiles (2) in Abhangigkeit vom Montageauftrag und die daraus folgende Fertigungssteuerung koordiniert und
andererseits bei der Betreuung des Produktes in der Servicestation (6) fur etwaige Produktdnderungen nur die in
der zentralen Datenbank (1) gespeicherten aktualisierten Ausstattungsdaten zur Verfligung stellt; wobei

- das zu betreuende Produkt Uber einen Umsetzer (8) fur die Datentbertragung an die Schnittstelle (5)
anzuschlielen ist."

Anspruch 1 ist fur ein entsprechendes Verfahren.

XIl. In Bezug auf die nicht durchgefiihrte Recherche trug die Beschwerdefiihrerin vor, dass es eine Erklarung nach
Regel 45 EPU nicht hatte geben diirfen. Der Recherchenbericht stelle eine Saule des Verfahrens dar. Die
Recherche miisse unabhéngig von der Sachprifung durchgefiihrt werden. Regel 86 (4) EPU kénne sich sonst wie
eine Falle auswirken. Denn wenn eine Beschwerdekammer eine Sache auf der Grundlage eingeschrankter
Anspriiche zur weiteren Prufung zurlickverweise, ein spater erstellter Recherchenbericht jedoch zeige, dass ein
breiterer Schutzbereich méglich gewesen ware, kénne die Anmelderin unter Umstanden die Anspriiche nicht mehr
entsprechend &ndern. Der Stand der Technik misse also schon am Anfang des Prufungsverfahrens feststehen,
sodass eine Anmelderin in Folge eines auf das allgemeine Fachwissen gestutzten Einwands mangelnder
erfinderischer Tatigkeit einschatzen kdnne, welche Einschrankungen des Patentbegehrens der druckschriftliche
Stand der Technik erfordere.

XIll. Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die Zurlickweisung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des
Hauptantrags, eingereicht am 5. Méarz 2004, zu erteilen,

hilfsweise die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zuriickzuverweisen oder
andernfalls die in der miindlichen Verhandlung eingereichte Rechtsfrage der Gro3en Beschwerdekammer
vorzulegen,

weiter hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung, eingereicht als "erster" Hilfsantrag wahrend
der mundlichen Verhandlung, zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die
erste Instanz zurlickzuverweisen,

weiter hilfsweise ein Patent auf der Grundlage der Anspruchsfassung, eingereicht als Hilfsantrag mit der
Beschwerdebegriindung und aufrechterhalten als "weiterer" Hilfsantrag, zu erteilen oder andernfalls die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zuriickzuverweisen.

XIV. Am Ende der mindlichen Verhandlung verkiindete die Kammer ihre Entscheidung.



Entscheidungsgrinde

1. Zulassigkeit der Beschwerde

Die Beschwerde geniigt den in der Regel 65 (1) EPU aufgefiihrten Bestimmungen und ist daher zulassig.

Hauptantrag

2. Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die Zuriickweisung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage des
Hauptantrags, eingereicht am 5. Marz 2004, zu erteilen.

3. Technischer Charakter - Artikel 52 (2), (3) EPU

3.1 Der Einwand mangelnden technischen Charakters der Gegenstande der beiden unabhéngigen Anspriche 1
und 10 hélt einer Uberprifung vor dem Hintergrund der Rechtsprechung gemaf den Entscheidungen der
Beschwerdekammer T 931/95 (ABI. EPA 2001, 441) und T 258/03 (ABI. EPA 2004, 575) nicht Stand.

3.2 Abgesehen von der Tatsache, dass gemaR der Entscheidung T 931/95 schon die Vorrichtungskategorie des
Anspruchs 10 das Vorhandensein technischer Merkmale und damit eines technischen Charakters impliziert, weisen
beide unabhéngigen Anspriiche zumindest eine zentrale Datenbank zur Aufnahme des Soll-Zustands und einen
Archivspeicher zur Aufnahme des Ist-Zustands auf, die rechnertechnisch miteinander kommunizieren, was die
Verwendung eines Computers impliziert. Somit verwendet auch der unabhangige Verfahrensanspruch 1 technische
Mittel und geht gemanR der Entscheidung T 258/03 Uber ein rein abstraktes Konzept hinaus. Also weisen beide
unabhangigen Anspriiche 1 und 10 einen technischen Charakter auf und stellen Erfindungen im Sinne des
Artikels 52 (1) EPU dar.

4. Erfinderische Tatigkeit - Artikel 56 EPU

4.1 Die Beschwerdefiihrerin hat argumentiert, die Aufgabe der Erfindung bestehe in der Gewéhrleistung der
Funktionalitat und Qualitéat des Produktes wahrend dessen gesamter Lebensdauer. Dadurch wiirde ein technischer
Beitrag geleistet.

Nach Ansicht der Kammer wird diese Aufgabe vom Gegenstand des Anspruchs 10 jedoch nicht geldst. Eine héhere
Funktionalitat und Qualitat wahrend der Lebensdauer des Produktes sind nicht Folge des Verfahrens oder des
Systems der Erfindung, sondern Folge der Verwendung bestmdglicher Komponenten. Die gespeicherten Daten
haben selbst keine direkte technische Wirkung auf die Qualitat des Produktes, welche vielmehr durch die
verbesserten Komponenten selbst erreicht wird, auf die die Ausstattungsdaten in der zentralen Datenbank lediglich
verweisen. Eine Gewahrleistung der Wartungsqualitat hdngt somit auch von der Serviceperson ab und ist nicht
selbsttatig, weshalb Fehler bei der Wartung nach wie vor mdéglich sind.

4.2 Auch wenn die Aufgabe lediglich darin gesehen wird, produktspezifische Daten bereitzustellen, um Soll-Zustand
des Produktes einerseits und Ist-Zustand andererseits vergleichen zu kénnen (vgl. auch Sp. 6, Z. 26 - 28 der
Al-Schrift: "Hierdurch erreicht man eine Selbstversorgung der jeweiligen Servicestation mit produktspezifisch
angepassten Daten"), bleibt sie im Wesentlichen administrativer Natur. Eindeutig technisch ist dagegen die
Realisierung bzw. Implementierung dieses Konzepts mit technischen Mitteln. Das ist in diesem Fall als technische
Aufgabe anzusehen.



4.3 Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sind nur die zur L6sung der technischen Aufgabe beitragenden
Merkmale zu bertcksichtigen (vgl. T 641/00, ABI. EPA 2003, 352). Im unabhangigen Anspruch 10 sind dies:

- eine zentrale Datenbank zur Speicherung und Bereitstellung von Daten,

- ein Archivspeicher zur Archivierung von tUber zugeordnete Identifizierungscodes abrufbaren Datenfiles, die
Anderungen am individuellen Produkt in fortlaufenden Datenfile-Versionen erfassen,

- mittels Telekommunikation mit dem Archivspeicher verbindbare Benutzerschnittstellen, welche Servicestationen
zugeordnet sind, zum Abrufen von Datenfiles, und

- ein rechnergestitzt ablaufendes Programm, welches mit der zentralen Datenbank und dem Archivspeicher
kommuniziert, zum Erzeugen neuer und/oder geénderter Datenfiles und deren Ablegen im Archivspeicher.

Die im Archivspeicher fortlaufend abgelegten Daten der Datenfiles sowie die Ausstattungsdaten der zentralen
Datenbank haben dagegen keinen funktionalen Charakter im Sinne der Entscheidung T 1194/97 (s. insbesondere
Absatz 3.3; ABI. EPA 2000, 525). Denn ein Defekt dieser Daten wirkt sich nicht auf die Funktionstiichtigkeit des
Systems aus. Die genannten Daten beschreiben lediglich einen Zustand des zu betreuenden Produktes und tragen
damit nicht zum technischen Charakter des beanspruchten Systems bei.

4.4 Die Kammer ist der Auffassung, dass die zentrale Datenbank und der Archivspeicher lediglich nach Art einer
Client-Server-Architektur kommunizieren, die unstreitig bereits vor dem Prioritatszeitpunkt der vorliegenden
Anmeldung aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt war. Die fortlaufenden Datenfiles im Archivspeicher stellen
dabei eine naheliegende Umsetzung eines herkémmlichen Wartungsheftes in Form einer elektronischen
Datenbank dar. Damit verbunden ist auch, dass im Rahmen der allgemeinen Datenbanktechnik vergleichbar den
zugeordneten Identifizierungscodes Uber eindeutige Indexfelder auf die Daten zugegriffen wird. Insbesondere
Client-Computer verfligen tiber entsprechende Benutzerschnittstellen und kommunizieren tiber Telekommunikation
(z. B. Computernetzwerke) mit dem Server-Computer. Es ist Aufgabe jeglicher Datenverarbeitung, Daten in Form
von Datenfiles zu erstellen oder zu &ndern und in der Datenbank abzulegen. Speichervorgdnge kénnen dabei
entweder durch Uberschreiben alter Dateien oder aber durch Fortschreiben nach Art einer Historie erfolgen. Mit
dem Einsatz bekannter Client-Server-Technik ist auch der Gedanke einer zentralen Datenhaltung zur Vermeidung
von Dateninkonsistenzen verbunden, woraus sich quasi als naheliegender Bonuseffekt eine einheitliche Betreuung
des Produktes ergibt (vgl. S. 4, 1. Abs. der Beschwerdebegriindung).

Somit sind aus Sicht der Kammer zu einer solchen Implementierung nur MaBnahmen erforderlich, die sich unter
Anwendung grundlegender Programmierkenntnisse in naheliegender Weise aus dem allgemeinen Fachwissen
ergeben.

4.5 Fiir den korrespondierenden unabhéngigen Verfahrensanspruch 1 gelten analoge Uberlegungen.

4.6 Mangels eines erfinderischen technischen Beitrags zum Stand der Technik beruhen die unabhéngigen
Anspriiche 1 und 10 gemé&R Hauptantrag somit nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit.

Erster Hilfsantrag

5. Hilfsweise beantragt die Beschwerdefuhrerin, die Angelegenheit zur Fortsetzung des Verfahrens an die erste
Instanz zuriickzuverweisen oder andernfalls die in der mindlichen Verhandlung eingereichte Rechtsfrage der
GrofRen Beschwerdekammer vorzulegen.

6. Wie voranstehend ausgefiihrt, hat die Kammer in Ausiibung ihres Ermessens gemaR Artikel 111 (1) EPU im
vorliegenden Fall das allgemeine Fachwissen als Stand der Technik eingefuhrt, welches zur Beurteilung der



erfinderischen Tatigkeit des Hauptantrags als ausreichend angesehen wird. Eine Zurtickverweisung ist unter diesen
Umstanden weder erforderlich noch sachdienlich.

7. Im Hinblick auf die beantragte Vorlagefrage an die Gro3e Beschwerdekammer (siehe Punkt VII. oben) muss
zunachst festgestellt werden, wie Regel 45 EPU auszulegen und unter welchen Umsténden eine zusétzliche
Recherche notwendig ist.

8. Die Erklarung gemaR Regel 45 EPU

8.1 Regel 45 EPU lautet:

"Ist die Recherchenabteilung der Auffassung, dass die européaische Patentanmeldung den Vorschriften dieses
Ubereinkommens so wenig entspricht, dass es nicht méglich ist, auf der Grundlage aller oder einiger
Patentanspriiche sinnvolle Ermittlungen tber den Stand der Technik durchzufiihren, so stellt sie entweder in einer
Erklarung fest, dass Ermittlungen nicht méglich sind, oder erstellt, soweit dies durchfuhrbar ist, fur einen Teil der
Anmeldung einen européischen Recherchenbericht. Diese Erkléarung und dieser Bericht gelten fir das weitere
Verfahren als europaischer Recherchenbericht".

8.2 Die Recherche ist ein wichtiger Bestandteil des Erteilungsverfahrens, denn mit der Recherche soll der fur die
Anmeldung maRgebliche Stand der Technik ermittelt werden. Anhand der im Recherchenbericht genannten
Schriftstlicke soll festgestellt werden kénnen, ob und in welchem Umfang die Erfindung patentierbar ist (vgl.

R. 44 (1) EPU). Die Kenntnis des Standes der Technik bildet die Grundlage fiir die Priifung der Anmeldung durch
die Prifungsabteilungen. Sie ist andererseits wichtig fir den Anmelder, dem sie die Grundlage fir die Entscheidung
vermittelt, ob er seine Anmeldung weiterverfolgen und prifen lassen soll. SchlieRlich ist sie auch wichtig fur die
Offentlichkeit und insbesondere fiir Wettbewerber, die sich daraus ein Bild (iber den Umfang eines eventuell
entstehenden Schutzrechts machen kdnnen. Deshalb hat der Gesetzgeber auch vorgesehen, dass die Ergebnisse
der rechtzeitig durchgefuihrten Recherche zusammen mit der européischen Patentanmeldung 18 Monate nach dem
Anmeldetag bzw. Prioritatstag veréffentlicht werden (vgl. Art. 93 (2) EPU).

Die grundlegende Bedeutung der Recherche ergibt sich auch aus den Umstanden, dass sie eine gebiihrenpflichtige
Leistung des Europdischen Patentamtes darstellt, dass die Recherchengebihr schon innerhalb eines Monats nach
Einreichung der Anmeldung zu entrichten ist (Art. 78 (2) EPU), und dass bei Nichtzahlung der Recherchengebiihr
die Anmeldung als zuriickgenommen gilt (Art. 90 (3) EPU). Auch die Richtlinien fiir die Priifung im Europaischen
Patentamt B-lll, 2.1 (in der Fassung vom Juni 2005) betonen, dass die europédische Recherche eine griindliche,
alles umfassende Recherche ist, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird.

Aus diesen Uberlegungen folgt, dass Regel 45 EPU eine Ausnahmebestimmung darstellt und als solche eng
auszulegen ist.

8.3 Regel 45 EPU zielt auf solche Félle ab, die den Vorschriften des Ubereinkommens so wenig entsprechen, dass
es nicht "méglich" ist, auf der Grundlage aller oder einiger Patentanspriiche "sinnvolle Ermittlungen” tiber den Stand
der Technik durchzufiihren. Nur sofern eine Recherche nicht mdéglich ist, ist somit eine entsprechende Erklarung
vorgesehen. In anderen Féllen erstellt die Recherchenabteilung, "soweit dies durchfihrbar ist", fir einen Teil der
Anmeldung einen Recherchenbericht.

Nach Ansicht der Kammer bezieht sich die Vorschrift der Regel 45 EPU ausschlieRlich auf die Durchfiihrbarkeit
einer Recherche und nicht auf die mdgliche Relevanz ihres Ergebnisses bei der Verwendung fur die spater
vorzunehmende Sachpriifung. Dies wird schon aus dem Wortlaut der Regel deutlich, der auf die Unmdglichkeit
sinnvoller Ermittlungen bei gravierenden Verletzungen der Vorschriften des Ubereinkommens abstellt, wie dies
beispielsweise bei fundamentalen Klarheitsmangeln oder bei Fehlen jedweden technischen Charakters der Fall
wére. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, kénnen Ermittlungen nicht mit dem Hinweis auf Regel 45 EPU



verweigert werden. Dabei ist es belanglos, ob die Recherche nach Auffassung der Recherchenabteilung zu keinem
fur das weitere Verfahren signifikanten Ergebnis fuhren wirde. Schlieflich ist die Recherche die Grundlage fur die
Sachpriifung (und nunmehr auch fiir den erweiterten europaischen Recherchenbericht gemaR R. 44a EPU) und
nicht umgekehrt. Im Ubrigen ist nicht einzusehen, dass eine ausschlieRliche Beanspruchung von technischen
Merkmalen, die von der Recherchenabteilung als "trivial" beurteilt werden mdgen, sinnvolle Ermittlungen tber den
Stand der Technik verhindern kénnte, die in diesem Fall ja gerade besonders einfach sein sollten.

8.4 Vor diesem Hintergrund halt es die Kammer fiir rechtens, dass bei Anmeldungsgegenstanden mit nicht
technischen Aspekten eine Erklarung nach Regel 45 EPU nur in Ausnahmefallen ergehen kann, in denen der
beanspruchte Gegenstand, d. h. der gesamte Anspruchssatz einschlie3lich nebengeordneter und abhangiger
Anspriche, offensichtlich keinen technischen Charakter aufweist.

8.5 Wie es sich aus dem verwendeten Wortlaut der Erklarung nach Regel 45 EPU im vorliegenden Fall ergibt (siehe
unter Punkt Il. oben), scheint es, dass die Recherchenabteilung eine Recherche weniger als nicht mdglich
angesehen hat, sondern vielmehr als nicht nétig. Diese Auffassung, die sich offenbar auch die Prifungsabteilung
zu eigen gemacht hat, wird zudem in der "Mitteilung des Europaischen Patentamts vom 26. Marz 2002 tiber
Geschéftsmethoden" (ABI. EPA 2002, 260) sowie in den Priifungsrichtlinien B-VIII, 3 zum Ausdruck gebracht. Aus
den oben angefiihrten Griinden kann sich die Kammer der in der Mitteilung des Amtes und in den
Prufungsrichtlinien vertretenen Sichtweise jedoch nicht anschlieRen.

8.6 Die Auslegung der Regel 45 EPU durch die Recherchenabteilung ist im vorliegenden Fall besonders fragwiirdig,
weil die Regel auch eine Recherche von einem Teil der Anmeldung vorsieht. Einige der urspriinglichen Anspriche,
insbesondere Anspriiche 5 und 16, enthalten offensichtlich technische Merkmale (vgl. auch weiter unten unter
Punkt 15). Es war also von vornherein absehbar, dass im weiteren Priifungsverfahren druckschriftlicher Stand der
Technik benétigt werden koénnte.

9. Die zusatzliche Recherche

9.1 Die Priifungsrichtlinien B-Il, 4.2 sehen eine "zusétzliche Recherche" vor, die in bestimmten Fallen
durchzufuhren ist. Die Beschwerdefiihrerin hat im vorliegenden Fall beméngelt, dass eine zusétzliche Recherche
nicht erfolgt ist, obwohl der in der Erklarung gemal Regel 45 EPU geltend gemachte Einwand mangelnden
technischen Charakters im weiteren Verfahren nicht mehr aufrechterhalten wurde.

9.2 Nach Ansicht der Kammer ist es jedoch nicht immer notwendig, unter diesen Umstanden eine zusétzliche
Recherche im dokumentierten Stand der Technik durchzufiihren. Die Prifungsabteilung ist zustéandig fur die
Priifung einer Anmeldung (Art. 18 (1) EPU). Sie entscheidet, welche Einwéande gegen die Patenterteilung bestehen
(Art. 96 (2) EPU). Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist es méglich, einen Einwand
fehlender erfinderischer Tatigkeit ohne druckschriftlichen Stand der Technik zu erheben (vgl. z. B. T 939/92,
Absatz 2.3, ABI. EPA 1996, 309). Dies sollte dann statthaft sein, wenn ein derartiger Einwand auf "notorisches"
Fachwissen gestitzt wird oder unstreitig dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen ist. In solchen Fallen wére es
nicht sachdienlich, aus blof3 formalen Griinden eine zuséatzliche Recherche nach druckschriftichem Stand der
Technik durchzufiihren. Folglich ist eine zusatzliche Recherche, selbst wenn ein zunéchst erhobener Einwand
mangelnden technischen Charakters nach Artikel 52 (2) EPU weggefallen ist, nicht generell erforderlich, falls der
beanspruchte Gegenstand bereits aus dem allgemeinen Fachwissen vorweggenommen oder hinsichtlich seines
technischen Beitrags daraus nahegelegt ist. Sie ist jedoch notwendig, wenn die Anspruchsmerkmale dem
allgemeinen Fachwissen nicht zuzurechnen sind und die Anmelderin sie auch nicht als bekannt anerkennt. Mit
erfundenen Beispielen zu argumentieren, wie es die Prifungsabteilung im Laufe des vorliegenden Verfahrens getan
hat (siehe die Entscheidung, Punkt 4 des Sachverhalts), ist natirlich kein Ersatz fiir eine Recherche.

9.3 Die Beschwerdefiihrerin hat weiterhin geltend gemacht, dass unter den hier vorliegenden Umsténden
Regel 86 (4) EPU wie eine Falle wirken kann. Wenn namlich im Beschwerdeverfahren die Anmelderin das
Patentbegehren einschrénkt, jedoch nach durchgefiihrter zusatzlicher Recherche erféhrt, dass der Stand der



Technik einen weiteren Schutz erlaubt hatte, konnte es aufgrund Regel 86 (4) EPU schwierig sein, entsprechende
Anderungen der Patentanspriiche durchzusetzen.

Dieses Argument liberzeugt die Kammer jedoch nicht. Denn von einer Beschwerdefiihrerin ist grundsatzlich zu
erwarten, dass sie bei Anspruchsanderungen stets die wesentlichen Aspekte der Erfindung bericksichtigt und nicht
etwa den Anspruchsgegenstand vollstandig austauscht, um eine Zurtickverweisung an die Prifungsabteilung zu
erwirken. Von einer "Falle" kann deshalb nicht die Rede sein. Allerdings ist der Beschwerdefihrerin darin
zuzustimmen, dass eine von der Anmelderin in Unkenntnis des vollstandigen Standes der Technik vorgenommene
Anderung sich spater als zwecklos erweisen kénnte. Denn hoch relevante (z. B. inhaltsidentische)
Einzeldruckschriften kénnen nur durch eine systematische Suche der Recherchendokumentation ermittelt werden.

10. Vorlage an die GroRRe Beschwerdekammer

10.1 GemaR Artikel 112 (1) a) EPU befasst die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhangig ist, die GroRe
Beschwerdekammer, wenn sie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung fir erforderlich
halt oder wenn sich eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung stellt.

10.2 Erforderlich zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung ist eine Vorlage, sofern es die Kammer fiir
notwendig erachtet, von einer Auslegung des EPU in einer friiheren Entscheidung einer Beschwerdekammer
abzuweichen. Der Kammer ist jedoch kein Fall bekannt, in dem eine von der vorangehend dargestellten
Rechtsauffassung abweichende Entscheidung getroffen wurde.

10.3 Eine Rechtsfrage von grundsétzlicher Bedeutung liegt vor, wenn diese flr eine bedeutende Anzahl von gleich
gelagerten Fallen relevant ist und deshalb nicht nur fiir die Parteien im vorliegenden Beschwerdeverfahren von
groRem Interesse ist, sondern auch fur die Allgemeinheit (vgl. T 271/85, ABI. EPA 1988, 341). Doch selbst wenn
eine solche Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung vorliegt, besitzt die Kammer einen Ermessensspielraum,
ob sie der GroRen Beschwerdekammer eine solche Rechtsfrage vorlegt oder nicht (vgl. T 390/90, ABI. EPA 1994,
808). In diesem Zusammenhang besteht eines der anzuwendenden Kriterien darin festzustellen, ob diese Frage
von der Beschwerdekammer selbst ohne Zweifel beantwortet werden kann (vgl. T 198/88, ABI. EPA 1991, 254). Ist
eine generelle Antwort auf eine Vorlagefrage nicht moglich, so wird sie nicht vorgelegt (vgl. T 972/91, nicht im ABI.
EPA veroffentlicht). Dies gilt auch, wenn es sich nicht um eine Rechtsfrage, sondern um eine technische Frage
handelt (vgl. T 181/82, ABI. EPA 1984, 401).

Bei der in der Vorlagefrage angesprochenen Sachlage muss in jedem Einzelfall entsprechend den konkreten
Umsténden entschieden werden, ob nach Wegfall eines zunachst erhobenen Einwands mangelnden technischen
Charakters nach Artikel 52 (2), (3) EPU eine zusétzliche Recherche erforderlich ist. Diese Untersuchung ist in erster
Linie technischer Natur, weil sie die Interpretation einer technischen Information durch den Fachmann erfordert.
Eine generelle Antwort auf die Vorlagefrage ist vor diesem Hintergrund nicht méglich.

10.4 Somit sieht die Kammer keine Veranlassung fiir eine Vorlage der eingereichten Rechtsfrage.

Zweiter Hilfsantrag

11. Die Beschwerdefiihrerin beantragt, ein Patent auf Grundlage der wahrend der miindlichen Verhandlung
eingereichten Anspruchsfassung gemaf "erstem" Hilfsantrag zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur
Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurlickzuverweisen.



-10 -

12. Erfinderische Tatigkeit

12.1 Aus Sicht der Kammer fligt das gegenliber dem Anspruch 10 gemafR Hauptantrag hinzugefiigte weitere
Teilmerkmal (vgl. Punkt X. oben) keine technischen Mittel hinzu, die zum technischen Charakter beitragen. Die
verwendeten technischen Mittel beschranken sich daher auf die bereits beziiglich des Hauptantrags erérterten (vgl.
Punkt 4.3 oben).

Das genannte weitere Teilmerkmal nimmt Bezug auf einen Montageauftrag und die daraus folgende
Fertigungssteuerung, obwohl der Gattungsbegriff des Anspruchs 10 nur auf den nachgelagerten Servicebereich
gerichtet ist. Es werden keine MalRhahmen der Montage und der Fertigungssteuerung beansprucht oder
weitergebildet, sondern vielmehr wird die Erstellung der Datenfiles konkretisiert, die aber keinen funktionalen
Charakter im Hinblick auf das beanspruchte System zur Bereitstellung produktspezifischer Daten aufweisen (vgl.
Punkt 4.3 oben). Selbst wenn Montageauftrag und Fertigungssteuerung in die Erstellung des jeweiligen Datenfiles
einflieen, so représentieren die so erstellten Daten der Datenfiles nach wie vor nur die produktspezifischen Daten
selbst, deren Defekt sich aber nicht auf die Funktionsfahigkeit des beanspruchten Systems zur Bereitstellung
produktspezifischer Daten auswirkt.

12.2 Auch ein herkdmmliches Wartungsheft weist fertigungsbezogene Informationen beziiglich des konkreten
Produkts auf, z. B. Fahrgestellnummer oder Sonderausstattung. Die auf diese Weise erstellten fortlaufenden
Datenfiles im Archivspeicher stellen daher nach wie vor lediglich eine naheliegende Umsetzung eines
herkdbmmlichen Wartungsheftes in Form einer elektronischen Datenbank dar.

12.3 Mangels eines erfinderischen technischen Beitrags zum allgemein bekannten Fachwissen beruht der
unabhangige Anspruch 10 gemaf diesem Hilfsantrag somit ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

13. Da das allgemeine Fachwissen vor diesem Hintergrund als Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit als ausreichend angesehen wird, ist in Ausiibung des Ermessens der Kammer geman Artikel 111 (1) EPU
eine Zuruckverweisung unter diesen Umstanden ebenfalls nicht erforderlich und nicht sachdienlich.

Dritter Hilfsantrag

14. Die Beschwerdefuihrerin beantragt, ein Patent auf Grundlage der mit der Beschwerdebegriindung eingereichten
Anspruchsfassung ("weiterer" Hilfsantrag; vgl. Punkt XI. oben) zu erteilen oder andernfalls die Angelegenheit zur
Fortsetzung des Verfahrens an die erste Instanz zurlickzuverweisen.

15. Aus Sicht der Kammer geht das letzte Teilmerkmal von Anspruch 10, eine Verbindung zwischen dem zu
betreuenden Produkt und der Schnittstelle Giber einen Umsetzer fiir die Dateniibertragung (Gegenstand des
urspriinglichen Anspruchs 16), in der vorliegenden Konstellation tiber das bloRe allgemeine Fachwissen (etwa die
fachnotorische Verwendung eines Computers, Netzwerkes, einer elektronischen Datenbank) hinaus und kann
daher ohne Kenntnis des einschlagigen druckschriftlichen Standes der Technik nicht abschlieend beurteilt werden.
Somit bedarf dieser Hilfsantrag einer Recherche nach dem einschlagigen Stand der Technik. Die Angelegenheit ist
daher zur Durchfiihrung einer zusatzlichen Recherche und zur weiteren Priifung zurlickzuverweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
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2. Die Angelegenheit wird zur Fortsetzung des Priifungsverfahrens auf der Grundlage des mit der
Beschwerdebegriindung eingereichten "weiteren" Hilfsantrags an die erste Instanz zurlickverwiesen.

3. Die vorrangigen Antréage werden zuriickgewiesen.



