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1. Unter Unrstanden kann es dem Durchschnittsfachmann auf dem
Cebi et der El ektronik, insbesondere wenn er sel bst nicht Uber
ausr ei chende Kenntni sse von Progranm ersprachen verf ugt,
zugenut et werden, einen Progranmm erer heranzuzi ehen, wenn eine
Ver 6f fent | i chung genigend Hi nwei se darauf enthalt, dalB weitere
Ei nzel heiten des darin beschriebenen Sachverhalts in einer als
Anhang bei gefiigten Programmiiste zu finden sind.

Dies gilt insbesondere dann, wenn - wie imvorliegenden Fall -
besagte Programm i ste Angaben in normal er Sprache enthalt, die
weni gstens ei ni ge der einzel nen Progranmst ufen (Befehle,
Schritte) erl&autern und in deutlichem Zusammenhang mt dem
beschri ebenen Sachverhalt stehen.
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Sachverhalt und Antrage

1688. D

Auf den Gegenstand der am 2. Novenber 1984 angenel deten
eur opai schen Pat ent annel dung Nr. 84 904 096.9 ist am

1. Februar 1989 das drei Patentanspriche unfassende
europai sche Patent Nr. 0 163 670 erteilt worden.

Cegen das erteilte Patent hat die jetzige Beschwerde-
fahrerin (vormal s Ei nsprechende) Ei nspruch eingel egt und
den Wderruf des Patents wegen mangel nder erfinderischer
Tatigkeit imHi nblick auf die fol genden, erstmals
genannt en Dokumente beantragt:

D1: " Bedi enungsanl ei t ung Personal conputer PC 100"
vor | aufi ge Ausgabe 1979/80, Seiten 1-4, 1-5, 3-5,
5-8, 5-10, 5-15, 5-18 und Anhang J, Seiten 009,
010, und 026 der Sienmens AG

D2: "M kr oconput er baust ei ne - programn er barer
Mul ti funkti onsbaustein SAB 8256A MUART",
Dat enbuch

1981, Seite 65 der Siemens AG

D3: "M kr oconput er baust ei ne - SAB 8256A MJART
progranm erbarer Miltifunktionsbaustein”,
Appl i kation der Sienens AG aus 3/82, Seiten 8 und
15.

D4: DE- A-2 842 392.

AufRer dem wur de i m Rahnen ei ner nach Dubai gelieferten
Anl age ei ne of fenkundi ge Vor benut zung des Programmteil s
"DEBUG MACROFI LE XREF Title ('27.11.80') Nanme Dubaso”
gel tend gemacht (D5).
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D e Einspruchsabteil ung hat den Ei nspruch durch

Ent schei dung vom 17. Dezenber 1991 zurickgew esen, mt
der Begriundung, dal di e Entgegenhal tungen D1 bis D5 den
Fachmann nicht in der Wise anregen kdonnten, dalR er zu
ei ner Einrichtung gemal3 Anspruch 1 gel angen wirde. D e
Ent gegenhal tungen D1 und D5 wi esen Programmi i sten auf,
die die Programme nicht in der normal en Sprache

erl duterten, weshalb die Ofenbarung di eser Entgegen-
hal t ungen al s unzurei chend zu betrachten sei. Beziglich
D1 wird in der Entscheidung unter Ziffern 11) und 12)

f ol gendes ausgef Uhrt:

"11. D1 bezieht sich auf eine Bedi enungsanl eitung fur
ei nen Personal Conputer PC 100 und unfal3t neben
Teil en vom Abschnitt 1 (CGeratebeschreibung),
Abschnitt 3 (das PC 100 Monit or progranm,
Abschnitt 5 (PCLO0 Systenbeschrei bung) auch
Anhang J (Monitor-Listing).

12. Auf dem Gebi et der Dat enverarbeitungsanl agen
kénnen in Progranmm ersprachen abgefal3te Programm
listen nicht als einzige Gundl agen zur O fen-
barung ei ner Erfindung di enen. Daneben mif3ten
di esen Listen eine Beschreibung in nornaler
Sprache, gegebenenfalls erganzt durch Fl ul3-

di agramre oder andere Verstandni shilfen bei gef gt
sein, so dalB die O fenbarung fur Fachleute, die
ni cht als Progranm erexperten anzusehen sind,
verstandlich ist. Fehlen die Verstandnishilfen,
dann ist die O fenbarung als unzureichend zu
betrachten (vgl. Richtlinien, Teil C, Kapitel II
Par agr aph 4. 14a).
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Fur die O fenbarung des Standes der Techni k sind
di ese Mal3st dbe anal og anzuwenden. "

D e Einspruchsabteilung fuhrt aus, dal die Abschnitte 1,
3 und 5 der D1 einerseits, und Anhang J der D1
andererseits keine Verwei sung zuei nander hatten. Wi
Anhang J das Programmin der normal en Sprache nicht
angebe, sei es nicht sel bstverstandlich fur einen
Fachmann, diese Teile mteinander in Zusammenhang zu
bri ngen. Deshal b sei es auch nicht nahegel egt, die
Ent gegenhal tung D4, die an sich eine

"Wat ch- Dog- Schal t ung"” aufweise, mt Dl so zu
kombi ni eren, dald eine Vorrichtung gemal3 Anspruch 1
ent st ehe.

Auch konnten di e Ent gegenhal tungen D2 oder D3 zusanmen
mt D4 nicht zu der Vorrichtung gemal3 Anspruch 1 fihren

D5 bezi ehe sich auf eine Programmdiste, so dalR auch hier
ei ne unzurei chende O fenbarung vorliege. Deshal b kénnte
ei ne of f enkundi ge Vor benut zung durch di ese Progranm i ste
ni cht bew esen werden

Cegen di ese Entschei dung hat di e Beschwerdef Ghrerin am
17. Februar 1992, unter gleichzeitiger Entrichtung der
Gebihr, Beschwerde eingel egt und diese mt Schrei ben vom
27. Marz begrindet.

Zur Vorbereitung auf die von der Beschwerdegegnerin

hi | f swei se beantragte mindliche Verhandl ung erlield die
Kanmer eine Mtteilung gemalR Artikel 11 (2) der

Ver f ahr ensor dnung der Beschwer dekanmmern. | n dieser
Mtteilung wirde die vorl &ufige Meinung vertreten, dald
Anspruch 1, jedenfalls formal, den Erforderni ssen des
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Artikels 123 (2) EPU nicht entspreche. Es wurde auch in
Frage gestellt, ob der Standpunkt der angefochtenen

Ent schei dung, dalR ein Fachmann di e genannten Progranmm
[isten nicht heranzi ehen wirde, korrekt sei.

Vor der mundlichen Verhandl ung, am 29. Mirz 1993, wurde
von der Beschwerdegegnerin ein neuer Anspruch 1
eingereicht. Er lautet wie fol gt:

"Einrichtung zur Uberwachung von Rechenbausteinen (1),

i nsbesondere M kroprozessoren, mt einer Power-On-Reset-
Schaltung (5) und mt Mtteln zur Priafung von in

fl Gchtigen Speichern abgel egten Werten nach dem Rick-
set zvorgang, dadurch gekennzei chnet, daR eine Uber-
wachungsei nri chtung (2) vorgesehen ist, die Signale

abgi bt, wenn der Rechenbaustein (1) keine Signale

abgi bt, dal3 die Signale der Power-On-Reset-Schal tung (5)
und der Uberwachungseinrichtung (2) einem einzigen

Ei ngang (12) des Rechenbausteins (1) zugefuhrt sind und
dall der Rechenbaustein (1) beim Auftreten eines Signals
der Power - On- Reset - Schal tung (5) oder der Uberwachungs-
einrichtung (2) die imfliachtigen Speicher (7)

abgel egten Werte mit in einemnicht fluchtigen Speicher
(6) vorhandenen Muster vergleicht und dall bei zum ndest
teil weiser Geichheit zwi schen dem Muster und den im

fl Gchtigen Speicher (7) abgel egten Werten eine

Ent schei dung dahi ngehend durchgefihrt wird, dal die
Rickset zung von der Uberwachungsei nrichtung (2)

ver anl alt wurde."

Zur Stitzung i hrer Antréage trug di e Beschwerdefihrerin
i mwesentlichen fol gende Argunente vor:
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Es koénne nicht richtig sein, dald Programiisten in

di esem Fal | e nicht als Entgegenhal tungen betrachtet
wirden. We von der Kanmer in der genannten Mtteilung
gesagt worden sei, bewegten sich die Erfindungsidee und
die Merkmal e der verneintlichen Erfindung i m G enzl and
zwi schen Programm und Hardware. Nach der Annel dung werde
nam i ch das erwinschte Resultat erreicht - unabhéngig
davon wi e di e Aufgabe ("MaRBnahmen zu schaffen, um

unt erschi edl i che Ricksetzvorgange erkennen zu kdnnen")
gel 6st werde - entweder mttels eines Progranmes oder
mttel s schal tungstechni scher MaRnahnen.

Wenn die fertige LOosung des Patentes betrachtet werde,
sei es jedoch offenbar, dal3 ein Programmfachmann mt
guten el ektroni schen Kenntni ssen oder ein El ektroniker
mt guten Progranm erkenntni ssen bei der Entw cklung der
Erfindung té&tig gewesen sein misse. Die Erfindung setze
al so voraus, dalR der einschl agi ge Fachmann progranmm eren
kénne. Deshal b ware es doch unl ogi sch, wenn zutreffende
Programm i sten nicht als Entgegenhal tungen angesehen
werden dirften

I n der mindlichen Verhandl ung hat di e Beschwerdef ihrerin
sich darauf beschrankt, Erl&auterungen lediglich zur D1
(mt Anhang J - "Monitor-Listing") abzugeben, weil Dl im
Ver gl ei ch zu den anderen Entgegenhal tungen di e weitaus
groflte Rel evanz i mvorliegenden Zusammenhang besitzen
durfte.

Aus der D1 sei eine Einrichtung zur Uberwachung von
Rechenbaust ei nen mt ei ner Power-On- Reset- Schal t ung
bekannt. Aus dem Abschnitt 1 sei n&mlich zu entnehnen,
dall durch eine RESET-Taste die | aufende Operation

unt er brochen werde und die PC 100 Monitor progranmm
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Initialisierung durchgefihrt werde. D eses Mnitor-
progranmm uberprife, ob ein "kalter" RESET oder ein

"war mer" RESET durchgefihrt werden solle. Ein "kalter™
RESET wer de durchgefihrt, sobald das Monitorprogramm
feststell e, dal die Versorgungsspannung angel egt worden
sei. Ein "kalter" RESET bewirke die Initialisierung
al I er Moni torprogranmm Paranet er.

Aus densel ben Abschnitt der Dl (Seite 1-4) sei auch zu
ent nehnen, dafl ein "warnmer” RESET zu jeder Zeit durch
Bet ati gen der RESET-Taste durchgefdhrt werden konne. Ein
sol cher RESET sollte imer dann durchgefidhrt werden,
wenn ei ne unbekannte QOperation stattgefunden habe oder
wenn der PC 100 unkontrolliert weiterl aufe oder
stehenbl ei be. Es sei al so offenbar, dal die Funktion

ei nes "warnen" RESETs gemall D1 der Funktion der

Uber wachungsei nrichtung (2) gemaR Anspruch 1 entspreche,
obwohl gemél3 D1 di ese Funktion nicht automatisch

ausgel 6st werde.

Der Programmiiste der D1 (Anhang J - "Mnitor-Listing"),
die in Assenbl er abgefalit sei, sei aber auch zu

ent nehnmen, dal3 bei der dort gezeigten Einrichtung auch
ein Vergleich der imfliichtigen Speicher abgel egten
Werten mt einemin einemnicht fldchtigen Speicher

vor handenen Muster stattfinde. Aul’erdem sei der
Programm i ste zu entnehnen, dalR die Signale der beiden
RESETs ei nem ei nzi gen Ei ngang zugefdhrt wirden, weil am
Anfang des "Vergl ei chprogrames"” (Schritt = line 0365,
Seite 009) der Interrupt-Ei ngang abgeschaltet ("D SABLE
| NTERRUPT") und erst nach dem Vergl ei ch wi eder

ei ngeschal tet ("CLEAR I NTERRUPT") werde (Schritt 0410,
Seite 010).



1688. D

- 7 - T 0164/ 92

Die Schritte 0369 bis 0380 des Progranmes befaliten sich
mt demlnitialisieren der Eingabe-Ausgabe-Bauteile 6522
und 6532. Mt dem Programmschritt 0381 werde ein Mnitor
RAM des Ei ngabe/ Ausgabe-Bauteils 6532 initialisiert, und
es werde anschliefRend im Schritt 0382 eine Vergleichs-
gr 68e I NTAB3 (vom ROM) gel aden, um anschlieRend mt dem
Schritt 0383 durch Vergleich (CW) zu priufen, ob sich
der Vektor NM V2 geandert habe. Werde dabei

festgestellt, daB sich der Vektor NM V2 in ei nem Wert
tatsachlich geandert habe, werde dies als ein "kalter"
RESET gewertet. Dieser Fall fuhrt Uber Schritt 0384 im
Schritt 0390 zur vollstandigen Initialisierung ("INT
EVERYTH NG (POWER UP)").

Er gebe dengegeniber der Programmschritt gemal Zeile 0383
kei ne Veranderung des Vektors NM V2, dann werde zunachst
der Schritt 0385 durchgefihrt, indemeine weitere

Ver gl ei chsgr63e | NTAB3 + 1 gel aden werde. Anschliel3end
werde (Schritt 0386) ein weiterer Wrt NM V2 + 1 des
Vektors verglichen und bei Ungleichheit (0387) zur
Adresse RS3A (0390) verzweigt. Wenn bei beiden

Ver gl ei chsvorgéngen G eichheit festgestellt worden sei,
erkenne das Progranm dalR ein "warnmer" RESET" durch-
gefihrt worden sei. Entsprechend den unterschiedlichen
RESETs werde unterschiedlich initialisiert (0393).

Somt werde bei dem Verfahren nach D1 ein Vergleich mt
ei nem Vekt or vorgenonmmen, der im Sinne des angegriffenen
Patents als "Miuster" anzusehen sei.

Aus D1 sei deshalb eine Einrichtung bekannt, die alle
Mer kmal e des Anspruchs 1 - auRer einer Uberwachungs-

einrichtung (2) - ausweise. Statt eine solche

aut omat i sche Uberwachungsanor dnung ("Wat ch-dog") wi e
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gemaR Anspruch 1 zu verwenden, werde di e Uberwachung
gemald D1 von einer Person durchgefihrt, die, wenn

not wendi g, einen "warnen"” RESET durch Beté&atigen der
RESET- Tast e ausfuhre. Aus der D4 sei aber, an sich, eine
"Wat ch- Dog- Schal t ung” zur Uberwachung von Progranmmen
bekannt, weshal b es fur den Fachmann nahel i egend ware,
zu einer Einrichtung gemald Anspruch 1 zu gel angen

D e Beschwerdegegnerin trug i mwesentlichen fol gendes
Vor:

In vorliegendem Fal |l e durften nach der bisherigen Recht-
sprechung kei ne Programm isten als Entgegenhal t ungen

her angezogen werden. Aus den Prifungsrichtlinien Teil C,
Kapitel 11, 4.14a gehe unzwei deutig hervor, dalR sel bst
bei Erfindungen auf dem Gebi et der Datenverarbeitungs-
anl agen, die vielfach Programrmabl dufe zum Gegenst and
hatten, der zu bemihende Fachmann nicht als Programm er-
experte anzusehen sei. Es konnten deshal b kei ne G inde
gef unden werden, die das Heranzi ehen der Programmiiste
der D1 rechtfertigen wirde.

Anspruch 1 sei gegenuber EP-A-0 027 432 abgegrenzt. D e
kennzei chnenden Merknal e sei en aber neu gegentber der
Lehre di eser Druckschrift. Es sei richtig, daR an sich
ei ne Wat ch- Dog- Schal tung aus D4 zu entnehnen sei, jedoch
seien die genmall Anspruchs 1 definierte Einrichtung und
deren Funktion kei neswegs fur den Fachmann nahel i egend.

Auf eine Frage des Vorsitzenden, ob die Beschwerde-
gegnerin diese, von ihr in diesemFalle verteidigte,
Auf f assung, dalR Progranmm i sten nicht als Entgegen-
hal t ungen anzusehen sei en, auch ganz all genein



1688. D

-9 - T 0164/ 92

vertei dige, hat die Beschwerdegegnerin fol gendes
ausgef Ohrt:

Fir di e Patentinhaber imallgeneinen kdnnte es ni cht
zufriedenstell end sein, zu w ssen, dal3 ein eigenes
Patent, das sich teilweise auf Programrschritte stitze,
viell eicht schon von ei nem Konkurrenten of fenkundi g
gemacht worden sei. Es koénne doch nicht richtig sein,
dall ein Patent auf etwas erteilt wirde, was schon

i rgendwi e ausgetbt worden sei. Sol chen Patenten wirde
deshal b nicht ein solcher Wrt zukonmen wi e nach dem EPU
beabsi chti gt sei.

O fenbar sei das EPA bei der Herausarbeitung der
Richtlinien zum Schl uR gekomrmen, dalR seine Prifer nicht
mt der Prifung von Programmen bel astet werden dirften
Es sei natdrlich auch verstéandlich, dall Recherche und
Praf ung von Programren zu Schwi eri gkeiten fihren
konnten. Es sei zwar verhal tni smal3ig einfach fur eine
techni sch geschulte Person, sich in den hoéheren
Progranmm er sprachen zu orientieren und di ese auch zu
ver st ehen, jedoch wirde ei ne nmehr maschi nenorientierte
Sprache, wie in diesemFall Assenbler, schon viel nehr
fordern. Die Vertreter der Patentinhaberin hatten schon
grof3e Probl ene gehabt, die Programm iste gemal3 D1 zu
interpretieren. Ganz unndglich erscheine, daflR die Prifer
des EPA bei der Recherche oder Prifung eine reine
Maschi nensprache in Binadrformdechiffrieren miften

Di e Beschwerdef idhrerin beantragt di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents.
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Xl . D e Beschwer degegnerin beantragt, die Beschwerde
zur ickzuwei sen und das Patent aufrechtzuerhalten auf der
G undl age des am 29. Mirz 1993 ei ngerei chten Anspruchs 1
und der Anspriche 2 und 3 we erteilt.

Entscherdungsgrinde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.

2. Der Anspruch 1 ist, nach H nweisen des Berichterstatters

1688. D

in der genannten Mtteilung, so geédndert worden, dal} das
Pat ent zwei fel sohne den Erfordernissen des Artikels 123
(2) entspricht, weil der Gegenstand des jetzigen
Anspruchs deutlich aus der urspringlichen Beschrei bung
(mt Figuren 1 und 2) hervorgeht.

Auch verbl ei bt di e Anderung des Anspruchs 1 i m Rahmen
dessen, was durch Artikel 123 (3) EPU erlaubt ist.

Imersten Teil des erteilten Anspruchs 1 wurde der
Ausdruck "mt einer Ricksetzeinrichtung (5), die bei

St 6rungen der Stronversorgung anspricht” durch den
Ausdruck "m t einer Power-On-Reset-Schaltung (5)"
ersetzt. Die Kammer hat in der genannten Mtteilung den
Schl ul3 gezogen, dall der Ausdruck "Sto6rungen” im
erteilten Anspruch als "Unterbrechungen" zu
interpretieren sei. Der Qoerbegriff des Anspruchs 1 des
erteilten Patents ist namich von der EP-A-0 027 432
abgeleitet. Die Einrichtung gemal3 di eser Druckschrift
spricht bei Unterbrechungen - sowohl bei Sto6rungen als
auch bei gewol I ten Unterbrechungen (d. h.
Abschal ten/ Ei nschalten) - an. In der Beschrei bung des
vor | i egenden Patents (auch in den urspriunglichen
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Unt er | agen) aber ist ausdricklich nur angegeben, dal3 die
Rickset zei nri chtung (Power-On-Reset-Schal tung 5) beim

Ei nschal ten der Versorgungsspannung ei ne unbedi ngte
Rickset zung ausl 6st. Wenn der erteilte Anspruch 1 im
Sinne des Artikels 69 (1) EPU interpretiert wird, zieht
der Fachmann deshal b den Schl uf3, dall das Wrt

"St 6rungen” im Anspruch 1 als "Unterbrechungen”
ausgel egt werden nuR. Deshal b bedeutet die Anderung des
Qoer begriffs des Anspruchs 1 nur eine Begrenzung des
Schut zunf anges.

Auch stehen die i mkennzei chnenden Teil durchgefihrten
Kl arstel l ungen ("Rucksetzvorrichtung” wurde als "Power -
On- Reset - Schal tung" und "ei ne weitere Uberwachungs-

ei nrichtung"” am Anfang des kennzei chnenden Teiles als
"ei ne Uberwachungseinrichtung" identifiziert) in

Ei nklang mit Artikel 123 (3) EPU

I n der Beschrei bungseinleitung des Streitpatents wrd
der Stand der Techni k gemall u. a. D4 und DE-A-2 903 638
angegeben. Diese Druckschriften beschrei ben programm
gesteuerte Vorrichtungen, wel che Uberwachungs-

ei nrichtungen aufwei sen, die Storungen erkennen und
dabei den nonentanen Progranmmabl auf stoppen, wobei eine
Rickset zung wi eder auf den Progranmbegi nn erfolgt.

Aus der Beschrei bung des Streitpatents ("Vorteile der
Erfindung") geht ebenfalls hervor, daR die erfindungs-
gemaRe Einrichtung der Uberwachung von el ektroni schen
Baust ei nen, insbesondere M kroprozessoren, dem genannten
Stand der Techni k gegentiber den Vorteil hat, dal eine

ei nfache programmyest euerte Entschei dung zu Begi nn des
der Ricksetzung fol genden Programmteil es eine Erkennung
ernoglicht, ob die Ricksetzung unbedi ngt oder durch die
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Tatigkeit einer Uberwachungseinrichtung bedi ngt
ausgel 6st wurde.

Da di ese Entschei dung programmygesteuert durch den

M kr opr ozessor vorgenonmen werde, sei es nbglich,
Anderungen bzw. weitere Entscheidungen in den

Ent schei dungsabl auf zu i nplenentieren. Das habe den
Vorteil, den Wederanl auf des Programms erheblich zu
ver kirzen, da eine vollstandige Reinitialisierung der
Regi ster und ei n Neul aden des Benut zer programms ni cht
mehr notwendig sei. Von weiterem Vorteil sei, dalR eine
Ent schei dung kei ne besondere schal t ungst echni sche
Ausar bei tung erfordere.

Nach Auffassung der Kanmer bewegt sich die verneintliche
Erfindung, nach di esen Angaben beurteilt, somt auf

ei nem Cebi et, das nicht auf Conputerprogramme als sol che
imSinne von Artikel 52 (2) c¢) und (3) EPU beschrankt
ist, sondern sich vielnmehr mt einer Art und Wi se
befalRt, wwe mt fertigen Programen, die an sich
Programe al s sol che i m obengenannten Sinne des

Artikels 52 (2), (3) darstellen, weiter verfahren wrd.

Sowohl dem Wortl aut des jetzt vorliegenden, neu

ei ngerei chten Anspruchs 1, der sich auf eine Einrichtung
zur Uberwachung von Rechenbausteinen richtet, als den
oben genannten erzielten Vorteilen ist zu entnehnen, dal
di e beanspruchte Erfindung auf eine geeignete

Programm erung der im Anspruch genannten Einrichtung
abstel | t.

Der Kammer scheint es deshal b, dalR bei denjenigen, die
sich mt Erfindungen dieser Art beschaftigen, ein
gew sses M ndestmal3 an Progranmm erkenntni ssen vor aus-
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gesetzt werden nmuf3. Dies gilt insbesondere im
vorliegenden Fall, weil es darum geht, ein Programm ab
ei nem ausgewahl ten Programmschritt w eder anl aufen zu
| assen, um den W ederanl auf zu verkirzen; und zwar aus
kl aren Grianden nicht nur fiar den Erfinder, sondern
ebensogut fur den Durchschnittsfachmann, der die
Erfindung verstehen will bzw. kdnnen nuf3.

I n di esem Zusammenhang i st auch zu benerken, dal die
nmei st en Pat ent annel dungen abgesehen von der benutzten
genei nver st andl i chen "Menschensprache” auf3erdem ei ne
Ful l e an Synbol en und Fachausdricken enthalten, die fur
ei nen "Durchschnittsleser mt guten Kenntnissen der

Ver f ahr enssprache” unverstéandlich sind, obwohl sie von
ei nem Fachmann auf dem betreffenden Gebi et verstanden
wer den. Es kann und nmufl3 daher davon ausgegangen wer den,
dalR di e Patentannel dung sich an den Fachmann richtet.

Es wird aber auch Annel dungsunterl| agen geben, die der
Fachmann auf dem betreffenden Gebi et nicht ohne weitere
Erl aut erungen zu verstehen vermag, sondern dazu sel bst
zusat zl i che Kennt ni sse ei nhol en oder ei nen anderen
Fachmann (ei nes Nachbargebiets) um Rat fragen nuf.

Di ese Uberl egungen fuhren die Kanmmer zu der Auffassung,
dall i mvorliegenden Fall als der hier nmal3gebliche
Fachmann ei n El ektroni ker besonderer Art, nadmich mt
ausr ei chenden Programm er kennt ni ssen, oder ein Team von
El ekt roni kern ohne und Programm erern mt Programm er-
kennt ni ssen angesehen werden mnuf.

| m Zusamenhang mit Artikel 52 (2) EPU werden als von
der Patentierbarkeit ausgeschl ossene Cebiete neistens
ni cht-techni sche Gebiete geneint. Dies gilt aber nicht
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far Conputerprogramme als sol che, denn die sind auch
dann ausgeschl ossen, wenn deren "lnhalt" techni scher Art
i st.

Jedoch ist es seit |angem sté&ndi ge Recht sprechung der
Beschwer dekammer n des Européi schen Patentants, dal
Programmschritte, wenn in der Verfahrenssprache, also in
ei ner normal en nmenschlichen, all geneinverstandlichen
Sprache wi edergegeben, auch in den Ansprichen enthalten
sein durfen

Entscheidend ist imH nblick auf Artikel 52 (2) c), (3)
EPU i n sol chen Fallen nur, daR der Gegenstand des
Anspruchs als Ganzes einen Beitrag zum Stand der Techni k
auf ei nem vom Pat ent schutz ni cht ausgeschl ossenen Cebi et
| eistet (vgl. T 38/86, ABl. EPA 9/90, S. 384,

Leitsatz I1).

Auch Programmschritte konnen, sel bst wenn sie an sich
betrachtet in dem genannten ausgeschl ossenen Cebi et

i egen, zusammen mt den anderen Merkmal en des Anspruchs
trotzdem zu ei nemtechni schen Effekt des ganzen
Cegenstandes fuhren und, ebenso wi e die nornal en

t echni schen Merkmal e, die Patentierbarkeit beeinflussen.

I mvorliegenden Fall scheint es der Kanmer, dal3 beim
Anspruchsgegenst and ei n Vergl ei chsprogranm i m Si nne

ei nes Programms fur Datenverarbeitungsanl agen gemal
Artikel 52 (2) EPU gleichermaRen wie die in der

Beschrei bung der Patentschrift - Spalte 3, zweiter
Absatz - als Alternative genannten schal tungstechni schen
MaBnahmen zu ei nem deutlichen techni schen Charakter des
Gegenstands beitréagt, weil der im Anspruch genannte
Vergleich (also auch wenn mt Hilfe eines Conputer-
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programms ausgefihrt) einen technischen Effekt
ernbglicht, der darin besteht, dal die Arbeitszeit des
Rechenbaust ei ns erheblich verkirzt und damt die

Ef fektivitat der Einrichtung zweifel sohne verbessert
Wi rd.

Besagt es Vergl ei chs-(Conput er)-Progranm wire somt als
techni sches Mttel zur Durchfihrung der Erfindung
anzusehen (vgl. Vicom T 208/ 84, ABlI. EPA 1987, 14).

Dengemal? konm di e Kammer zu dem Schl ul3, dalR die
Erfindung wie in dem neu eingereichten Anspruch 1 und in
den Ansprichen 2 und 3 wie erteilt beansprucht, in
Ver bi ndung mt der Beschrei bung und den Zei chnungen der
Patentschrift wie erteilt und unter Berucksichtigung des
dort zitierten Standes der Technik (eine an den neuen
Anspruch angepalite Beschrei bung |iegt nicht vor), nicht
durch Artikel 52 (2), (3) EPU von der Patentierbarkeit
ausgeschl ossen i st.

H erzu sei noch benerkt, dall die die genannten Vorteile
ver sprechende Erfindung genmald dem Wortl aut des
vorl i egenden, neu eingerei chten Anspruchs 1 eine

Ei nrichtung zur Uberwachung von Rechenbaust ei nen
betrifft mt dem wesentlichen Merkmal "dal3 die Signale
der Power-On- Reset-Schal tung (5) und der

Uber wachungsei nri chtung (2) einem einzi gen Eingang (12)
des Rechenbausteins (1) zugefidhrt sind".

OChne di eses Merkmal, das zweifel sohne als von

techni scher Art anzusehen ist, ware die verneintliche
Erfi ndung sinnlos; gerade dieses Merkmal hat die

Erfi ndung ausgel 6st .
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D eses Merkmal koénnte den techni schen Charakter der
beanspruchten Erfindung entweder zusétzlich oder unter
Unrst &nden sogar schon fur sich allein begrinden.

Oowohl weder die Parteien noch die Einspruchsabteilung
die Problemati k bezuglich Artikel 52 (2) imvorliegenden
Fal | aufgegriffen haben, hielt die Kanmer es hier fur
angebracht, sich trotzdemdamt zu befassen, weil sie

ei nen Zusamenhang mt den Ubrigen in diesemFall zu

ent schei denden Fragen sehen zu missen gl aubt, indem
Programmschritte unter Unst&anden wenn in nornal er
Sprache abgefalst in den Ansprichen zuzul assen si nd.

D e Tatsache, dalR erstinstanzlich kei ne Ei nwédnde unter
Arti kel 52 (2) erhoben wurden, deutet darauf hin, dafl
bei den Parteien und auch bei der Einspruchsabteil ung
of fenbar keine Zweifel an der Patentierbarkeit des
beansprucht en Gegenstands beziglich Artikel 52 (2)
best ehen.

W e i m Vorhergehenden dargelegt, teilt die Kamer diese
Auf fassung, insoweit sie den jetzigen Verfahrensstand
betrifft.

Da in Anhang J der D1 das Progranmm nicht in normal er
Sprache erl autert werde, ist die Einspruchsabteilung der
Mei nung, dall ei n Zusammenhang zw schen Anhang J und den
Abschnitten 1, 3 und 5 von D1 fdr einen Fachmann ni cht
ei ndeuti g zu erkennen sei.

Di e Kammer ist aber der Meinung, dall die in den
Abschnitten 1 und 3 des Dokunents D1 vor komrenden
Begriffe und Erkl arungen (z. B. Seiten 1 bis 5,
"Moni t or progranm Bef ehl e" und Seite 3 bis 5,
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Par agraph 3.2.6, "Reset - Eingabe und Initialisierung
des Moni torprogrames”) den Durchschnitts-

"El ekt roni ker", der nornmal erwei se kei ne ausgepr agten
Programm er kennt ni sse hat, darauf hinweisen, dal3 nehr
tuber di e Funktionswei se der dort beschriebenen
Vorrichtung in der "Mnitor-Listing" des Anhangs J zu
finden sein wrd.

Bei Betrachtung des Anhangs J wird er dann feststellen,
dald dort in Klartext Ausdricke gegeben werden, we z. B
"I'F I T HAS THEN ASSUME A COLD RESET" (Schritt 0383)
"THEY ARE EQUAL - IT'S A WARM RESET" (Schritt 0388).

Aus di esen Schl isselwdrtern wird er ohne weiteres
schlieBen, dalR die Progranmiste Befehle enthalt, die
Malinahmen zum Er kennen von unterschiedlichen Rickset z-
vor gangen betreffen, und n&dhere Angaben uber die

Ausf Uhrungen der Reset-Funktionen enthal ten mul.

Bei dieser Sachl age wirde sich der genannte El ektroniker
zwei f el sohne ungehend an ei nen Progranm erexperten
wenden - unabhdngi g davon, ob dieser als Fachmann i m

Si nne der bisherigen Rechtsprechung des EPA anzusehen
ware oder nicht -, um nehr Uber die Einzel heiten dieses
Syst ens herauszufi nden.

Weder im Ei nspruchsverfahren noch i m Beschwerdeverfahren
sind Zwei fel an der offentlichen oder rechtzeitigen
Zugangl i chkeit von D1 einschliel3lich Anhang J zum
Ausdruck gebracht worden. Auch die Kammer sieht keine

G inde, an di eser Zuganglichkeit zu zweifeln.

Sowohl di e Einspruchsabteilung als auch di e Beschwerde-
gegnerin haben sich auf die Richtlinien, Teil C,
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Kapitel 11, Unterabschnitt 4.14.a bezogen, wobei in
Abschnitt 4 dieses Kapitels die Beschreibung der
eur opai schen Pat ent annel dung abgehandelt wird. Im
genannten Unterabschnitt wird u. a. gesagt:

"Di e Beschrei bung i st ebenso wi e auf anderen techni schen
Gebieten i mwesentlichen in normal er Sprache, gegebenen-
falls ergdnzt durch Fl ul3di agramme oder andere

Ver st andni shil fen, abzufassen, so dald die Erfindung fur
Fachl eute, die nicht als Programm erexperten anzusehen
sind, verstandlich ist".

D e Einspruchsabteilung hat diesen Satz so
interpretiert, dall der einschl &gi ge Fachmann ni cht
progranmm eren konne.

Die Mtglieder der Kanmmer sind gemdRR Artikel 23 (3) EPU
fdar ihre Entschei dungen an Wi sungen ni cht gebunden und
nur dem Uber ei nkonmen unterworfen. Di e Beschwerdekanmmern
des EPA sind somt an sich nicht an die Richtlinien fir
di e Prufung gebunden, die als Wisungen des Préasidenten
des EPA aufzufassen sind. Die Kanmrer ist aber der

Auf fassung, dal3 di e genannte Textstelle anders als von
der Ei nspruchsabteil ung auszul egen ist. Zunéchst stellt
sie klar, dal3 die Beschreibung fir eine Personengruppe
verstandlich gemacht werden sollte, d. h. nicht nur far
ei nen einzel nen Fachmann (i m Text ist "Fachl eute”
angegeben), sondern fur ein Produktionsteam das sich
mt dem zu | 6senden dat enverarbeitungsorientierten

Probl em beschaftigt. In den Richtlinien, Teil C,

Kapitel 1V, Unterabschnitt 9.6, wo auf T 32/81 (ABI. EPA
6/ 1982, p. 225) Bezug genommen wird, ist namich
angegeben, dalR es Falle geben kdonnte, in denen es
zwecknmali g i st, eher an Personengruppen statt an eine
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ei nzel ne Person als Fachmann zu denken, "dies konnte
beispielsweise fur gewisse fortgeschrittene Techniken,
wie Datenverarbeitungs- ... Verfahren .._zutreffen”. Mt
ei ner solchen Interpretation wird auch der letzte Satz
des Unterabschnittes 4.14a verstandlich, der auf den
oben zitierten Satz folgt und wie folgt |autet:

"Kurze Auszlige aus Progranmen in Ublichen Programm er-
sprachen kénnen zugel assen werden, wenn sie der
Verdeut | i chung ei nes Ausf Uhrungsbei spi el s dienen."

H er (i mgenannten Unterabschnitt 4.14a) wrd offenbar,
wi e die Kammer neint, an eine G uppe von Personen
gedacht, wel che auch Progranm erexperten unfassen
kénnte. Wirden namlich keine Personen in der G uppe

Pr ogr amm er kennt ni sse haben (oder wenn ein einziger
Fachmann, der an dem Problem arbeitet, keine sol chen
Kennt ni sse hatte), konnte wohl eine Verdeutlichung eines
Ausf Uhrungsbei spiels nicht damt erreicht werden, dald
Auszige aus Programmen in ublichen Programm ersprachen
in di e Beschrei bung ei ngefihrt werden.

Der Kammer scheint es deshalb, dall die R chtlinien der
unter Punkt 3 oben ausgedrickten Auffassung der Kammer
ni cht w dersprechen. Wenn i m gegebenen Falle nicht ein
Fachmann mt ausrei chenden Progranm er kent ni ssen

vor ausgeset zt werden kann, muld of f enbar angenommen

wer den, dall ein ganzes Produktionsteamsich mt der
Losung der Aufgabe zu befassen hatte. Di e Kanmmer kann
weder i m EPU noch in der stéandi gen Rechtsprechung der
Kanmern (siehe z. B. T 60/89, ABI. EPA 1992, 268)

H nwei se finden, die zeigen wirden, dal3 diese

Bet racht ungswei se der Kanmer nicht korrekt ware.
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Di e Beschwerdegegnerin hat in der mindlichen Verhandl ung
die Meinung vertreten (siehe unter VIII oben), dal3 das
EPA bei der Ausarbeitung der Richtlinien verneiden

wol [te, dall die Priufer mt der Recherche und Prifung von
Programen bel astet wirden. D ese Auffassung scheint der
Kanmer, jedenfalls teilweise, richtig zu sein, da gemal
den Richtlinien, w e oben gezeigt, die

Programm ersprache in der Annmel dung tunlichst nicht
verwendet werden sollte.

Jedoch ist in dieser Frage schliel3lich entscheidend, we
das EPU zu interpretieren ist (vgl. unter 7). Wil das
Uber ei nkommen sel bst in dieser Hinsicht wenig
Anhal t spunkte bietet, scheint es der Kammer angebracht,
zu untersuchen, wie imPCT (Vertrag Uber die inter-

nati onal e Zusanmenar beit auf dem Gebi et des

Pat ent wesens) di ese Frage behandelt wird. Das EPU i st

mt dem PCT eng verknupft und wurde schon wéhrend sei ner
Ausarbeitung mt dem PCT harnonisiert. Auch ist das EPA
al s PCT-Behorde téatig und fahrt sowohl die

i nternational e Recherche als auch die vorl aufige
internationale Prifung durch. Die Artikel 150 bis 158
EPU bezi ehen sich sogar auf die internationale Annel dung
nach dem PCT. Dabei ist besonders zu benerken, dall in
Artikel 150 (2) EPU angegeben ist: "Stehen die
Vorschriften di eses Uberei nkomrens denen des
Zusamenar bei t svertrags entgegen, so sind die
Vorschriften des Zusammenar bei t svertrags mnal3gebend".
Daraus fol gt, dalR das EPA, wenn es als PCT-Behorde tatig
ist, die Vorschriften des PCT zu befol gen hat.

I n der Ausfihrungsordnung zum PCT wird in der Tat die
Recherche und Prufung von Programen von Daten-
ver ar bei t ungsanl agen angeschnitten. Regel 39 | aut et
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(bezugli ch des Anmeldungsgegenstandes nach Artikel 17
PCT Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i) we folgt:

"39. 1 Begriffsbestimmung

D e international e Recherchenbehdrde ist nicht
verpflichtet, eine internationale Recherche fiur eine

i nternational e Annmel dung durchzuf ihren, wenn und soweit
der Annel dungsgegenst and fol gende Gebiete betrifft:

vi) Progranmme von Datenverarbei t ungsanl agen i nsowei t,
als die International e Recherchenbehtrde nicht dafur
ausgerustet ist, fuar solche Programrme eine Recherche
tuber den Stand der Techni k durchzuf dhren.”

In ahnlicher Weise wird in Regel 67 PCT angegeben, dald
die mt der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragte Behorde nicht verpflichtet ist, die Priufung
dur chzuf thren, wenn der Annel dungsgegenst and Programme
betrifft und die Behtrde dafir nicht ausgeristet ist.

D e Kammer versteht somit diese Regeln in der Wise, dal3
di e genannten Behorden nicht verpflichtet sind, eine
Recherche oder vorl aufige Priafung mt Bezug auf
Programe dur chzuf thren, wenn sie z. B. keine Prifer
besitzen, die dafir ausgebil det sind, oder wenn die
Behoérden nicht mt geei gnetem Recherchenmateri al

ausger ustet sind.

D esen Regeln ist aber nicht zu entnehnmen, dal ei ne
Recherche oder Prifung auf dem Sof t war e- Gebi et bei den
i nt ernati onal en Behdrden ausgeschl ossen sein soll. Im



8.4

8.5

1688. D

- 22 - T 0164/ 92

Cegenteil scheint es der Kanmer, dall gemall dem PCT ei ne
sol che Recherche und ggf. eine solche Prifung sehr wohl
dur chgef thrt werden kann und darf (vielleicht sogar
soll), wenn di e zustandi ge Behtrde daf ir ausger st et

I st.

D e genannten Regel n handel n nur von der international en
Recherche und der international en vorl aufigen Priufung
und daher nicht von der regional en europai schen
Recherche oder Priafung. Imvorliegenden Falle entstamt
di e europdi sche Annel dung aus ei ner PCT- Annel dung, bei
der das EPA al s international e Recherchenbehdrde téatig
war. Cbwohl dem EPA erst im Einspruchsverfahren, d. h.
in der regional en Phase, eine Entgegenhal tung bekannt
wur de, deren Lehre sich auf dem Gebi et der Programme
bewegt, zieht die Kanmer somit den Schluf3, daR das EPA
die in Frage stehende Druckschrift (Anhang J der D1),
di e von der Beschwerdefihrerin auch in normal e Sprache
Ubersetzt wurde, nicht als Entgegenhal tung verwerfen
kann.

Ware namich di e Entgegenhal tung schon wéahrend der
Recherche ermttelt worden, hatte das EPA (als

PCT- Behorde) of fenbar nicht von ihrer Bericksichtigung
absehen kodnnen. Daraus scheint aber zu fol gen, dal3 di ese
Ent gegenhal t ung auch spater i m Verfahren vor dem EPA
akzeptiert werden nmuR, weil nirgendwo i m EPU angedeut et

i st, dall eine gewi sse Art von Entgegenhal tungen ab ei ner
gew ssen Verfahrensstufe der Erstinstanz nicht nehr

ber tGicksi chti gt werden diurfte.

Wenn dem Eur opéi schen Patentant, bei einer Recherche
oder Prifung, eine Entgegenhaltung, die teilweise in
ei ner Progranm ersprache abgefaldt ist, vorliegt, und das
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Ant fir eine sol che Recherche oder Prifung ausger Ust et

i st, kann sich der PCT nach Ansicht der Kanmer nicht in
der Weise auf die Tatigkeit des Ants ausw rken, dald

di ese Ent gegenhal tung nicht bertcksichtigt werden
durfte.

D e Kammer zieht deshal b den Schl ul3, dall di e Ent gegen-
hal tung D1 zusammen mit Anhang J bei der Beurteilung der
Pat ent f &hi gkeit des Pat ent gegenst andes ber ticksi chti gt
wer den mnuf3.

Die Kammer ist weiter der Meinung, dal di e Beschwerde-
fahrerin die Funktion der Vorrichtung gemaR D1, wie sie
aus Anhang J zu entnehnen ist, korrekt w edergegeben hat
(vgl. unter VIII1 oben). Auch hat di e Beschwerdegegnerin
di ese W edergabe nicht bestritten. D e Kamrer kann
deshal b nur den vorl aufigen Schl ul3 zi ehen, daf3 D1
relevant ist, d. h. so relevant, dall der darin
angegebene Stand der Techni k die erfinderische Tatigkeit
des Cegenstandes des Anspruchs 1 in Frage stellen
kénnt e.

Ei ne abschli eRende Prifung der Bedeutung di eser

Ent gegenhal tung fir die erfinderische Tatigkeit durch
di e Kammer hatte aber einen Instanzenverlust zur Fol ge.

I n Ausibung i hrer Befugnis nach Artikel 111 (1) EPU
verwei st sie deshalb die Sache zur weiteren Prifung
(unter Bericksichtigung des Artikels 111 (2) EPU) an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tck.

D e Beschwerdefdhrerin hat di e Ei nwande basi erend auf
den noch i m Ei nspruchsverfahren genannten

Ent gegenhal tungen D2, D3 und D5 nicht zurickgezogen, hat
aber in der mindlichen Verhandl ung ei ngeréaunt, dal3 D1 i m
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Ver gl ei ch zu den anderen Entgegenhal tungen di e weitaus
grofite Rel evanz besitzen durfte (vgl. unter VI1). Es ist
auch zu benerken, dal di e behauptete of fenkundi ge

Vor benut zung gemal3 D5, die nach Ansicht der

Ei nspruchsabtei l ung ni cht bew esen wurde (Punkt 19 in
der Entschei dung), im Beschwerdeverfahren von der
Beschwer def Ghrerin Gber haupt nicht diskutiert wurde.

Entscherdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Verfahrens an die
Ei nspruchsabt ei | ung zur tickverw esen.

Di e Geschéaftsstell enbeantin: Der Vorsitzende:

M Ki ehl P. K. J. van den Berg
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