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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.5.01
vom 10. November 2006

Beschwerdefihrer: Xpert SA
Rte des Arsenaux 41
CH-1705 Fribourg (CH)

Vertreter: Fischer, Michael, Dr.
Siemens Schweiz AG
Albisrieder Strasse 245
CH-8047 Zirich (CcH)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 25. April 2005
zur Post gegeben wurde und mit der die
europaische Patentanmeldung Nr. 02022499.4
aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zuruckgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender: S. Steinbrener
Mitglieder: K. Bumes
G. Weiss
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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Prifungsabteilung, die europaische Patentanmeldung

Nr. 02 022 499.4 zurickzuweisen, da Anspruch 1 ein
Verfahren fur geschaftliche Tatigkeiten als solches
definiere (Artikel 52 (2) und (3) EPU).

Die Beschwerdefuhrerin beantragt die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines
Patents auf der Grundlage der Anspriche 1 bis 9
ursprunglicher Fassung. Hilfsweise beantragt sie, dass
die Angelegenheit zur Fortsetzung des Priufungsverfahrens
an die erste Instanz zurickverwiesen wird. Der
Hilfsantrag bezieht sich auf den Eventualfall, dass die
Kammer lediglich die Uberwindung des Ausschlusses nach
Artikel 52 (2) (3) EPU feststellen sollte.

Anspruch 1 lautet:

"1. Verfahren zum Kontrollieren und/oder Uberwachen
eines gekoppelten Prozessnetzwerkes, mit dem mindestens
ein messbares Ergebnis erzielt werden soll, wobei sich
das gekoppelte Prozessnetzwerk in eine Anzahl von
Prozessen gliedert und Objekte Leistungen innerhalb
eines oder mehrerer Prozesse erbringen,

dadurch gekennzeichnet, dass

a) die Prozesse beziglich der in diesen Prozessen zu
erbringenden Leistungen innerhalb des gekoppelten
Prozessnetzwerkes definiert werden,

b) die Objekte beziuglich der von diesen Objekte (sic)
erbringbaren Leistungen innerhalb des gekoppelten
Prozessnetzwerkes definiert werden,

c) die Leistungen jedes Objekts quantitdtsbezogen einem
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oder mehreren Prozessen und/oder einem oder mehreren
Ergebnissen zugeordnet werden,

d) die Zuordnung der Leistungen anhand von
vorbestimmbaren Plausibilitidtsregeln bei
Plausibilitatsverletzung transparent gemacht und ggfs.
verweigert wird,

e) die Zuordnung der Leistungen nach erfolgter
Plausibilitatsakzeptanz verdichtet wird,

) die zugeordneten verdichteten Leistungen anhand von
vorbestimmbaren die Wechselwirkung der Prozesse im
gekoppelten Prozessnetzwerk charakterisierenden Regeln
zeitraumbezogen auf mit dem Ergebniserreichungsgrad

verknupfte Grenzwerte uUberprift werden.™

In einem Ladungsbescheid legte die Kammer ithr Bedenken
dar, dass alle Merkmale des beanspruchten Verfahrens als
nicht-technisch ausgelegt werden koénnten. Vorsorglich
merkte die Kammer im Hinblick auf Artikel 56 EPU an,
dass bei eilner etwaigen Beschrankung auf technische
Gesichtspunkte die grof3te technische Wirkung in der
Implementierung einer nicht-technischen Verwaltungs-
oder Organisationsregel auf einem Standardcomputer zu

liegen scheine.

Die Beschwerdefuhrerin argumentiert im Wesentlichen,
dass Anspruch 1 zwar abstrahiere, aber auf eine
Kombination von Merkmalen ziele, die auch technische
Auspragungen umfasse. Da ein Zweck des Patentsystems der
Schutz von Investitionen sei, musse der Technikbegriff
fur resultierende Entwicklungen offen bleiben.
Gegenwartig wiurden in verstarktem Umfang Mittel i1n die
Erforschung und Entwicklung eines ubergeordneten
Verstandnisses der Steuerung von gekoppelten technischen

Teilprozessen flielRen, insbesondere um die Bewertung
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eines Gesamtprozesses im Hinblick auf
Effizienzsteigerung oder Prozessoptimierung zu
ermoglichen. Die dabeil gewonnenen Ergebnisse seien auf
eine Vielzahl technischer Einsatzgebiete anwendbar, eine
Beschrankung auf eines von diesen wirde der universellen

Lehre der Anmeldung nicht gerecht.

Trotz ihres zunachst akademisch anmutenden Charakters
betreffe die Erfindung einen konkreten
Entwicklungsbeitrag der genannten modernen Art.
Insbesondere der Oberbegriff sowie die Teilmerkmale c)
bis ) des Anspruchs 1 wiesen ausreichende technische
Bezlige zur Erlangung eines technischen Charakters auf.
So lasse sich das beanspruchte Verfahren ohne weiteres
auch auf ein Prozessnetzwerk in Form einer Lackierstralle
oder auf eine Ressourcenverwaltung in einem
Telekommunikationsnetz lesen. Die Beschwerdefuhrerin
wendet sich gegen das Argument der Prufungsabteilung,
dass Anspruch 1 lediglich das einem moéglichen
technischen Prozess zugrunde liegende wirtschaftliche
Modell beschreibe. Vielmehr beruhe letztlich jeder
technische Prozess auch auf wirtschaftlichen
Uberlegungen. Daher seien die abstrakt formulierten
Verfahrensschritte c) bis f) nach dem Wortlaut des
Anspruchs 1 als technische Verfahrensschritte anzusehen.
Deshalb konne auch nicht einfach von einer rein
wirtschaftlichen Aufgabenstellung ausgegangen werden,
sondern es erfolge eine technische Analyse der
Leistungen, die in verknupften Teilprozessen (zB
Fertigungsprozessen) erbracht und auf die Einhaltung von

Plausibilitatsregeln und Grenzwerten uUberwacht wirden.

Daneben wendet sich die Beschwerdefihrerin auch gegen

die in einem obiter dictum der angefochtenen
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Entscheidung vertretene Auffassung, wonach keine
erfinderische Tatigkeit vorliege. Selbst wenn die zur
Durchfuhrung des Verfahrens einsetzbaren Mittel in Form
einer Standarddatenverarbeitungsanlage bekannt seien, so
gelte dies nicht automatisch fir die beanspruchten
Verfahrensschritte.

VI. Die Kammer verkindete ihre Entscheidung am Ende der
mundlichen Verhandlung.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerdefihrerin legt den Schwerpunkt ihrer

2315.D

Argumentation auf den Zweck des Patentsystems als
Investitionsschutz und auf die technische Anwendbarkeit

der beanspruchten Lehre.

Die Kammer bezweifelt nicht die Wirksamkeit von Patenten
fir den Schutz von Investitionen, zieht aus dieser
Wirkung aber nicht den Umkehrschluss, dass schon der
getatigte wirtschaftliche Aufwand den Zugang zum
Patentschutz eroffnen wirde. Schutzbar ist nur das
Ergebnis in Form einer Erfindung. Schon die Praambel zum
Europaischen Patentubereinkommen hebt das Bestreben der
Vertragsstaaten hervor, ihre Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Schutzes der "Erfindungen™ zu verstarken.

Wie anderen Patentsystemen liegt auch dem Européaischen
Patentubereinkommen eine wirtschaftspolitische

Zielsetzung zugrunde. Diese kommt jedoch im EPU nicht
als eigenstandiges materielles Kriterium zum Ausdruck.

Die Kammer flgt an, dass eine wirtschaftspolitische
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Sichtweise den Zugang zum Patentschutz nicht automatisch

erweitern wirde.

Um eine "Erfindung™ im Sinn des Artikels 52 (1) EPU

bereitzustellen, i1st es nach standiger Rechtsprechung
der Beschwerdekammern notwendig und hinreichend, dass
die beanspruchte Lehre technischen Charakter aufweist.

Dieses Kriterium ergibt sich aus dem inneren
Zusammenhang der Absatze 1 und 2 des Artikels 52 EPU.
Schon die Tatsache, dass die Liste der nicht als
Erfindungen anzusehenden Gegenstande gemdl Artikel 52 (2)
EPU nicht erschopfend formuliert ist ("insbesondere™),
weist auf die Existenz eines Ausschlusskriteriums hin,
das der Gesetzgeber als allen diesen Gegenstanden
gemeinsam angesehen haben muss und einer von ihm fur
moglich gehaltenen Erweilterung der Liste zugrunde legen
wollte. Die beispielhafte Aufzahlung von Nicht-
Erfindungen in Artikel 52 (2) EPU umfasst Tatbestande,
die als gemeinsames Merkmal den fehlenden technischen
Charakter erkennen lassen. Dabeil geht die
Gesetzesformulierung letzten Endes auf den vom
Gesetzgeber uUbernommenen klassischen Erfindungsbegriff
zuriuck, der den Bereich praktischer
naturwissenschaftlicher Anwendungen vom Bereich
allgemein geistiger Leistungen abgrenzt (vgl. z.B. die
zusammenfassende Darstellung in M. van Empel: "The
Granting of European Patents', Sijthoff-Leyden 1975,
Absatze 63 bis 75). Eine Verknupfung des
Erfindungsbegriffs mit dem technischen Charakter der
Erfindung bietet sich unmittelbar an, da der auf
Artikel 52 (1) EPU Bezug nehmende Ausnahmenkatalog des
Artikels 52 (2) EPU als Negativdefinition des

Erfindungsbegriffs aufzufassen ist. Diese Verknipfung
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kommt auch in weiteren Bestimmungen des EPU zum Ausdruck,
siehe z_B. die Artikel 18 und 56 sowie die Regeln 27 (1)
und 29 (1) EPU, die diesen patentrechtlichen
Grundgedanken verdeutlichen.

Um technischen Charakter zu besitzen, muss das
beanspruchte Verfahren mindestens ein technisches Mittel
verwenden (siehe T 258/03-Auktionsverfahren/HITACHI, ABI.
EPA 2004, 575). Fehlt es daran, handelt es sich um ein

abstraktes geistiges Konzept ohne technischen Bezug.

Dies bedeutet unter anderem, dass rein gedankliche
Tatigkeiten (vgl. hierzu T 914/02-Core loading
arrangement/GENERAL ELECTRIC) oder menschliche
Wahrnehmungsphénomene (vgl. hierzu T 619/02-0dour
selection/QUEST INTERNATIONAL, zum Abdruck in ABI. EPA
vorgesehen) nicht unter den Erfindungsbegriff fallen,
sondern an der Eingangshirde von Artikel 52 (1) bis (3)
EPU scheitern missen, die durch die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern nicht beseitigt werden kann und auch
nicht beseitigt wird. Aus der Feststellung, dass die
Uberwiegende Mehrzahl der Patentanmeldungen diese Hurde
uberwinden mégen, kann nicht auf deren fehlende
Wirksamkeit geschlossen werden, sondern lediglich darauf,
dass in aller Regel technische Gegenstande zum Patent
angemeldet werden.

Schlie3lich kénnen auch beanspruchte Lehren, die sich
nicht notwendigerweise technischer Mittel bedienen, die
Eingangshirde nicht dberwinden, wie weilter unten naher
ausgefuhrt wird (vgl. die bereits genannten
Entscheidungen sowie T 388/04-Undeliverable mail/PITNEY
BOWES, zum Abdruck in ABl. EPA vorgesehen).
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Die Prufung auf Technizitat erfolgt nach der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern unabhangig vom
Stand der Technik, insbesondere unabhangig von der Frage
nach einem Beitrag zum Stand der Technik, denn die
Technizitdt eines Erzeugnisses oder Verfahrens hangt
nicht davon ab, ob es ein gleiches oder ahnliches
Erzeugnis bzw. Verfahren vorher gab oder nicht gab. Eine
daruber hinausgehende Qualifizierung beanspruchter
technischer Mittel im Hinblick auf den Stand der Technik
kann somit nicht die Technizitatsfrage, sondern nur die
Frage beantworten, ob die weiteren
Patentierungsvoraussetzungen der Neuheit und der

erfinderischen Tatigkeit gegeben sind.

Nach Uberzeugung der Kammer verwendet das beanspruchte

Verfahren kein technisches Mittel.

Anspruch 1 verlangt im Oberbegriff, dass ein 'messbares
Ergebnis erzielt werden soll”. Dies gibt jedoch nicht
zwangslaufig ein technisches Ziel an, und ein solches
wird durch die weiteren Anspruchsmerkmale auch nicht
konkretisiert. Vielmehr kann das messbare Ergebnis auch
rein wirtschaftlicher Natur sein (zB eine
Vertriebsleistung, wie in der Beschreibung der Anmeldung
mehrfach dargestellt).

Teilmerkmal d) beinhaltet zwar den Schritt des
"transparent Machens®, jedoch bedingt dies nicht
zwangslaufig den Einsatz technischer Mittel. Auch sind
in den Schritten e) "Verdichten™ und ¥) "Uberprifen auf
Grenzwerte®™ Mallnahmen beansprucht, die auch iIn rein
wirtschaftlichen Vorgangen oder Prozessen (zB bei der
Angebotserstellung) ublich sind und keine konkreten

technischen Mittel darstellen.



4.3

4.4

4.5

2315.D

-8 - T 0930705

Auch die Tatsache, dass "zeiltraumbezogen® vorgegangen
wird (Schritt f)), ist kein ausreichender Hinweis auf
einen technischen Charakter, denn die Zeit ist auch iIn
allen wirtschaftlichen Vorgangen eine bestimmende Grolie
(vgl. T 388/04, Punkt 5 der Entscheidungsgrinde). Auch
die 1n der Anmeldung geltend gemachte Wirkung, dass
durch die Erfindung nunmehr nicht-lineare dynamische
Effekte bericksichtigt werden konnen (Seite 2, Zeile 19),
ist nicht zwingend als technische Wirkung anzusehen,
denn solche Effekte treten auch in rein wirtschaftlichen
Prozessen auf und sind in der Wirtschaftstheorie

allgemein bekannt.

Die Ubrigen Hauptmerkmale wie Prozesse, Objekte,
Leistungen, Plausibilitdtsregeln oder charakterisierende
Regeln sind so abstrakt, dass darunter sowohl technische
(z.B. Fahrzeugfertigung) wie nicht-technische Vorgange
(z.B. Angebotserstellung oder ein Vertriebsprozess)
verstanden werden konnen (siehe hierzu vor allem die
Anmeldungsunterlagen auf Seite 1, Absatz 2; Seite 6,
Zeilen 12FF oder Zeilen 23ff; Figur 1 zeigt ebenfalls

ein Beispiel Tur eine rein nicht-technische Anwendung).

Erlaubt ein Teilmerkmal in einem Anspruch eine nicht-
technische Auslegung, so wird es nicht als technisches
Merkmal angesehen. Die blolRe Moglichkeit einer
Verwendung technischer Mittel reicht nicht aus. So wurde
etwa 1In der bereits genannten Entscheidung T 388/04
ausgefihrt, dass unter Artikel 52 (2) und (3) EPU
fallende Gegenstande oder Tatigkeirten auch dann
ausgeschlossen bleiben, wenn diese die Moglichkeit einer
Verwendung nicht naher bestimmter technischer Mittel

umfFassen (Leitsatz 2). In der ebenfalls genannten
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Entscheidung T 619/02 wurde ausgefuhrt, dass das
Erfordernis eines technischen Charakters nicht als
erfullt angesehen werden kann, wenn der beanspruchte
Gegenstand zwar mogliche technische Ausfuhrungsformen
umnfasst, daneben jedoch auch als nicht-technisch Im Sinn
von Artikel 52 (2) und (3) EPU anzusehende
Implementierungen denkbar sind (Punkt 2.2 der
Entscheidungsgrinde und Leitsatz 2). Genau dies ist bei
Anspruch 1 mit den oben angesprochenen Teilmerkmalen der
Fall.

Anspruch 1 beschreibt ein abstraktes geistiges Konzept
oder Ubergeordnetes Modell, welches neben moglichen
technischen Prozessen auch Ausfuhrungsformen ohne
technischen Bezug umfasst, z.B. die bereits erwahnten
und mehrfach in der Anmeldung beschriebenen
Vertriebsprozesse. Damit wird eine Metaebene beschritten,
die eher eine Sprache zur Beschreibung von Prozessen als
eine Beschreibung prozessimplementierender technischer
Mittel zum Gegenstand hat. Dabei handelt es sich um eine
vorgelagerte abstrakte Definition oder Modellierung von
Informationen, die zwar eine regelgebundene
Systemanalyse eines (unbestimmten) Prozessnetzwerks
einschliel’t, aber nicht auf die LOsung eines bestimmten
technischen Problems gerichtet ist. Diese rein
intellektuelle oder gedankliche Tatigkeit ist den in
Artikel 52 (2)(a) und (c) EPU angefiihrten Nicht-
Erfindungen zumindest analog und somit vom Patentschutz
ausgeschlossen (siehe T 49/99-Information

model 1 ing/Z INTERNATIONAL COMPUTERS, Punkt 7 der
Entscheidungsgrinde).

Nach dem Urteil der Kammer besitzt das Verfahren gemal

Anspruch 1 daher keinen technischen Charakter, sondern
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iIst eine Nicht-Erfindung im Sinn des Artikels 52 (2) und
(3) EPU.

6. Daher bleibt kein Raum fur die hilfsweise beantragte
Zuruckverweisung an die erste Instanz zur Prufung der

weilteren Patentierungsvoraussetzungen.

Entscheidungsftormel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

A_. Wolinski S. Steinbrener
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