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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 56 278.7-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 10. Mai 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder und der Richterinnen
Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und Dipl.-Ing. Wickborn

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 5. Januar 2006 aufgehoben und das Patent gemaR Hilfs-

antrag | mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentansprtiche 1-2 und

Beschreibung Seiten 1, 2b, 3, 13, 15, jeweils Uberreicht in der mind-
lichen Verhandlung,

Beschreibung Seiten 2, 2a vom 30. Juni 2005,

Seiten 4-12, 14, 16-34 und 10 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-7, 8a,

8b, 9-11, jeweils vom Anmeldetag.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 100 56 278.7-53 mit Prioritat aus den USA vom
17. November 1999 mit der Bezeichnung

Lverfahren und System zum Kommunizieren zwischen Lieferanten-

und Kundengeraten*

ist am 14. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wor-

den.



Sie wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen
Patent- und Markenamts mit der Begriindung zurlickgewiesen, der Gegenstand des

Patentanspruchs 1 beruhe nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt den

Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte Patent mit

folgenden Unterlagen zu erteilen:

gemal Hauptantrag mit Patentanspriichen 1-3 und

Beschreibung Seiten 1, 2b, 3, 13, 15, jeweils Uberreicht in der mundlichen
Verhandlung,

Beschreibung Seiten 2, 2a vom 30. Juni 2005, Seiten 4-12, 14, 16-34 und

10 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-7, 8a, 8b, 9-11 jeweils vom Anmeldetag;

gemal Hilfsantrag | mit Patentansprichen 1 bis 2, tGberreicht in der mundli-

chen Verhandlung, im Ubrigen wie Hauptantrag.
Sie regte die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr an.
Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags lautet:
»System, aufweisend:
a. ein zweites Computergerat zum Feststellen, dass den Systemressourcen
des zweiten Computergerats ein vorbestimmter Typ eines physikalischen

Gegenstands fehlt; wobei

b. das zweite Computergerét ein Ausgabesignal erzeugt, das das System-

ereignis des Fehlens des physikalischen Gegenstandes im zweiten Com-



putergerat an ein erstes Computergerat berichtet in Antwort auf das Sys-

temereignis; und wobei

c. das Systemereignis eines mehrerer Systemereignisse ist, die aus dem
Fehlen des physikalischen Gegenstands im zweiten Computergerat re-
sultieren und wobei das erste Computergerat die mehreren Ereignisse
zahlt und ein Ausgabesignal in Antwort darauf ausgibt, dass die Anzahl

der mehreren Ereignisse eine vorbestimmte Anzahl erreicht.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 in der Fassung des Hauptantrags mit einer

an den Anspruch 1 angepassten Gliederung lautet:

.verfahren, durchgefuhrt von einem ersten Computergerat und einem zwei-

ten Computergerat, aufweisend:

A. Feststellen, dass den Systemressourcen des zweiten Computergerats

ein vorbestimmter Typ eines physikalischen Gegenstands fehlt; und

B. Erzeugen eines Ausgangssignals, das das Systemereignis des Fehlens
des physikalischen Gegenstands berichtet, um den Gegenstand zur In-
stallation im zweiten Computergerat zu kaufen in Antwort auf das Sys-

temereignis, wobei

C. das Systemereignis eines einer Mehrzahl von Systemereignissen ist, die
sich aus dem Fehlen des physikalischen Gegenstands im zweiten Com-
putergerat ergeben und wobei das Verfahren den Schritt des Zahlens in
dem ersten Computergerat der Mehrzahl von Ereignissen umfasst und
den Schritt des Ausgebens des Ausgangssignals, wenn die Anzahl der

Mehrzahl von Ereignissen eine vorbestimmte Anzahl erreicht.”



Der Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags | lautet:

~System, aufweisend:

a.

eine Vielzahl von Clients, die jeweils Diagnosesoftware mit Anweisungen
zum Testen ihrer Systemressourcen ausfiihren, wobei ein Client feststel-
len kann, dass seinen Systemressourcen RAM, Festplattenplatz oder
anderer Speicherplatz fehlt;

wobei jeder der Clients ein Ausgabesignal erzeugt, das das Systemereig-
nis des Fehlens von RAM, Festplattenplatz oder anderem Speicherplatz
an einen Kundenadministrator berichtet in Antwort auf das Systemereig-

nis;

wobei der Kundenadministrator in Antwort auf den Bericht eines System-
ereignisses einen Eintrag des Systemereignisses in eine Kundendaten-
bank schreibt, wodurch der Kundenadministrator separat Systemereig-
nisse verschiedener Arten fur individuelle Clients z&hlt und einen Eintrag

dieser Zahlung in die Kundendatenbank schreibt;

wobei der Kundenadministrator ferner in Antwort auf den Bericht eines
Systemereignisses von einem Client (a) die gegenwartige Anzahl von
Ereignissen dieses Ereignistyps fur diesen Client und (b) einen vorbe-
stimmten Schwellwert von Ereignissen dieses Ereignistyps flr diesen

Client aus der Kundendatenbank ausliest; und

wobei, wenn die gegenwartige Anzahl den Schwellwert erreicht hat, der
Kundenadministrator eine Nachricht zum Kauf fur die Installation des feh-
lenden RAM, Festplattenplatz oder anderem Speicherplatz im Client aus-
gibt.”



Der Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags | lautet:

.verfahren, durchgefuhrt von einem Kundenadministrator und einer Vielzahl

von Clients, aufweisend:

Feststellen durch zumindest einen der Vielzahl von Clients, welcher Diagno-
sesoftware mit Anweisungen zum Testen seiner Systemressourcen ausfuhrt,
dass seinen Systemressourcen RAM, Festplattenplatz oder anderer Spei-

cherplatz fehlt;

Erzeugen, durch den zumindest einen Client, eines Ausgangssignals, das
das Systemereignis des Fehlens von RAM, Festplattenplatz oder anderem
Speicherplatz an den Kundenadministrator berichtet in Antwort auf das Sys-

temereignis, wobei

der Kundenadministrator in Antwort auf den Bericht eines Systemereignisses
einen Eintrag des Systemereignisses in eine Kundendatenbank schreibt, wo-
durch der Kundenadministrator separat Systemereignisse verschiedener Ar-
ten fur individuelle Clients zahlt und einen Eintrag dieser Zahlung in die Kun-

dendatenbank schreibt;

wobei der Kundenadministrator ferner in Antwort auf den Bericht eines Sys-
temereignisses von einem Client (a) die gegenwartige Anzahl von Ereignis-
sen dieses Ereignistyps fur diesen Client und (b) einen vorbestimmten
Schwellwert von Ereignissen dieses Ereignistyps fur diesen Client aus der

Kundendatenbank ausliest; und

wobei, wenn die gegenwartige Anzahl den Schwellwert erreicht hat, der Kun-
denadministrator eine Nachricht zum Kauf fur die Installation des fehlenden
RAM, Festplattenplatz oder anderem Speicherplatz im Client ausgibt.”



Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein System zum Kom-
munizieren zwischen Lieferanten und Kundengeréaten bereitzustellen, mit dem eine
geringe Abh&ngigkeit von der Verwaltung durch Menschen erreicht wird (Beschrei-

bung Seite 2b, Gberreicht in der miundlichen Verhandlung).

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulassig.
Sie hat insoweit Erfolg, als sie zur Erteilung des nachgesuchten Patents nach dem

Hilfsantrag | fahrt.

1. Zum Hauptantrag

Das System und das Verfahren in der Fassung des Hauptantrags sind nicht patent-
fahig, da sie sich fir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergeben und deshalb nicht als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend gelten
(8 1 Abs. 1 und § 4 PatG).

1.1 Die Anmeldung betrifft ein System und ein Verfahren zum computergestitzten
Bestellen von physikalischen Gegenstanden bei Lieferanten mittels Kundencompu-

tern.

In der Beschreibungseinleitung der Anmeldung wird ausgefuhrt, die Verwaltung einer
zunehmenden Anzahl von Computersystemen sowie die Aufrechterhaltung der Be-
triebszuverlassigkeit von verschiedenen Computersystemen sowie der Kompatibilitat
und Konfigurationskonsistenz zwischen den verschiedenen Computersystemen sei
eine ernsthafte Herausforderung fur Unternehmen. Zur Durchfiihrung dieser Verwal-
tung hétten frilhere Techniken sich in erheblichem MalRe auf Menschen verlassen.
Mit der Zunahme der Anzahl und unterschiedlichen Typen von Computersystemen

werde jedoch solch eine Verwaltung durch Menschen weniger zuverlassig. Unterneh-



men wirden sich hierbei auf die Unterstiitzung von Lieferanten der Computersys-
teme verlassen. Die Lieferanten wirden Information Gber die Kompatibilitat zwischen
den verschiedenen Computersystemen des Unternehmens bereitstellen und hierftr
Eintrage uber die Konfigurationskonsistenz zwischen den verschiedenen Computer-
systemen eines Unternehmens aufbewahren. Ein Lieferant biete Reparaturen und
Upgrades fur die Computersysteme an (S. 1 le. Abs. - S. 2 Abs. 3 der Anmeldeunter-

lagen).

Dem Patentbegehren liegt die objektive Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein

System bereitzustellen, bei denen das Fehlen eines vorbestimmten Typs eines phy-
sikalischen Gegenstands eines Computergerates automatisch erkannt und ausge-
wertet wird (um den vorbestimmten Typ eines physikalischen Gegenstands zu des-

sen Installation beschaffen zu kénnen).

Als Fachmann, der mit der Losung einer solchen Aufgabe betraut wird, wird ein
Fachhochschulingenieur auf dem Gebiet der Informationstechnik angesehen, der
mehrjahrige Erfahrung in der Fehlererkennung/-behandlung und Wartung von Com-

putersystemen besitzt.

Gelost wird die Aufgabe dadurch, dass in einem zweiten Computergerat (Client 202,
204, 206) (in Folge von dort laufender Diagnosesoftware oder Anwendungssoftware,
z. B. bei Auftreten eines vorbestimmten Typs von Interrupt oder Trap) bei Auftreten
eines von mehreren (verschiedenen) Systemereignissen, die jeweils angeben, dass
den Systemressourcen dieses zweiten Computergerats ein vorbestimmter Typ eines
physikalischen Gegenstands fehlt, das erste Computergerat (Kundenadministra-
tor 214) von diesem Systemereignis benachrichtigt wird. In dem ersten Computerge-
rat werden die mehreren Systemereignisse (jeweils) gezahlt. Wenn die Systemereig-
nisse eine vorbestimmte Anzahl erreichen (die Anzahl ist gro3er oder gleich 1, vgl.
Anmeldeunterlagen S. 23 Z. 2 1.), wird ein Ausgabesignal ausgeben. (Infolgedessen

wird der vorbestimmte Typ eines physikalischen Gegenstands zur Installation be-



schafft, wie auf S. 24 Abs. 2 und S. 25 Z. 10-13 der Anmeldeunterlagen aufgefihrt
wird.)

1.2 Einer Patentierung der in der Fassung des Hauptantrags beanspruchten Ge-

genstande steht die im Prufungsverfahren genannte vorveréffentlichte Druckschrift

D1: EP 843 229 A2

entgegen.

Ein System und ein Verfahren mit den Merkmalen der Patentanspriche 1 und 2 ist
fur den Fachmann in Kenntnis von Druckschrift D1 nahegelegt.

1.3 Die Druckschrift D1 betrifft automatische Serviceanforderungen eines Kopie-
rers.

Ein Kopierer 11 erzeugt automatisch ein Ausgabesignal an ein Netzwerkinterface-
board 14, wenn er feststellt, dass ein Systemereignis (Detected condition) auftritt,
das anzeigt, dass seinen Systemressourcen ein vorbestimmter Typ eines physikali-
schen Gegenstands fehlt, um beispielsweise den Kauf eines neuen Teils bei einem
Lieferanten zu dessen Installation auszulésen (S 2001 und 2002 in Fig. 20, Sp. 15
Z.57 - Sp. 16 Z. 3). Im Unterschied zur Auffassung der Anmelderin liegt es im Be-
reich des Wissens des Fachmanns, dass der Kopierer 11 als Computergerat aufge-
fasst werden kann, denn auch ein Kopierer besitzt die wesentlichen Komponenten
eines Computergerats wie Prozessor, Speicher sowie Ein-/Ausgabeschnittstellen und
damit alle fir den beanspruchten Ablauf erforderlichen Komponenten (Merkmale a,
b; A, B).

Das auftretende Systemereignis ist eines von mehreren moglichen Systemereignis-
sen, denn es konnen verschiedene Betriebsprobleme signalisiert werden, die bei-
spielsweise Motorfehler umfassen, oder das Uberschreiten eines vorgegeben Benut-
zungsgrenzwertes kann ausgegeben werden. Beispielsweise erfolgt das Auslosen

einer Wartung bei Uberschreitung einer vorgegebenen Anzahl bedruckter Seiten
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(Sp. 16 Z. 3-10). Dies setzt jeweils voraus, dass die Anzahl der Seiten bzw. Ereig-
nisse gezahlt werden und ein Ausgabesignal in Antwort darauf ausgegeben wird,
dass die Anzahl den vorgegebenen Grenzwert erreicht. Dieser Z&hl- und Vergleichs-
vorgang kann nicht nur im Kopierer stattfinden (Sp. 16 Z. 18-20), wie von der Anmel-
derin geltend gemacht, sondern auch im Netzwerkinterfaceboard 14, denn dieses
kann eine aktive Rolle Ubernehmen und die erforderliche Information abfragen
(Sp. 16 Z. 20-23) und damit auch die Funktionalitat des Z&ahl- und Vergleichsvorgang
ausfuhren. Das Netzwerkinterfaceboard 14 kann hierbei ebenfalls als Computergerat
aufgefasst werden, da es die wesentlichen Komponenten eines solchen enthalt
(Fig. 1, 2, Anspruch 21, Sp. 4 Z. 55 bis Sp. 5 Z. 50) (Merkmale c; C).

Damit war das System mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 und ein Verfahren
mit den Merkmalen des Anspruchs 2 in der Fassung des Hauptantrags fur den Fach-
mann bei Kenntnis von Druckschrift D1 ableitbar.

Die Patentanspriche 1 und 2 in der Fassung des Hauptantrags sind daher nicht ge-

wahrbar, da deren Gegenstande nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

Mit dem Anspruch 2 fallt notwendigerweise auch der darauf rickbezogene An-

spruch 3.

Dem Hauptantrag der Anmelderin ist daher nicht zu folgen.

2. Zum Hilfsantrag |

Die Patentfahigkeit des Systems nach Patentanspruch 1 und des Verfahrens nach

Patentanspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags | ist jedoch anzuerkennen.

2.1 Die Patentansprtiche nach Hilfsantrag | sind zulassig.

Der Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags | basiert auf den aus den urspringli-

chen Ansprichen 14 und 15 entnehmbaren Merkmalen durch Erganzung der auf
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S.16 Abs. 2 - S. 17 Abs. 1, S. 22 Abs. 4 und S. 25 Z. 10-16 der Anmeldeunterlagen
offenbarten Merkmale.

Der Anspruch 2 in der Fassung des Hilfsantrags | ergibt sich aus den urspriinglichen
Ansprichen 33 und 34 unter Hinzufiigung der auf S. 16 Abs. 2 - S. 17 Abs. 1, S. 22
Abs. 4 und S. 25 Z. 10-16 der Anmeldeunterlagen entnehmbaren Merkmale.

2.2 Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 2 in der Fassung des Hilfsan-
trags | sind durch den im Prufungs- und Beschwerdeverfahren genannten Stand der

Technik nicht nahe gelegt.

Im Wesentlichen unterscheidet sich die Fassung der Patentanspriche 1 und 2 von
den Patentansprichen 1 und 2 in der Fassung des Hauptantrags durch die Prazisie-
rungen, dass eine Vielzahl von Clients vorgesehen sind, die jeweils Diagnosesoft-
ware mit Anweisungen zum Testen ihrer Systemressourcen ausfiihren, und jeweils
feststellen, ob den Systemressourcen RAM, Festplattenplatz oder anderer Speicher-
platz fehlt, woraufhin ein Kundenadministrator von dieser Feststellung unterrichtet
wird. Der Kundenadministrator schreibt in Antwort darauf einen Eintrag des System-
ereignisses in eine Kundendatenbank, zahlt Systemereignisse verschiedener Arten
fur individuelle Clients separat, schreibt einen Eintrag dieser Z&ahlung in die Kunden-
datenbank und vergleicht die gegenwartige Anzahl von Ereignissen dieses Ereignis-
typs fir diesen Client mit einem in der Kundendatenbank gespeichert vorliegenden
vorbestimmten Schwellwert. Wenn die gegenwartige Anzahl von Ereignissen dieses
Ereignistyps fur diesen Client den Schwellwert erreicht hat, gibt der Kundenadminis-
trator eine Nachricht zum Kauf fur die Installation des fehlenden RAMs, Festplatten-

platzes oder anderen Speicherplatzes im Client aus.

Eine Anregung in Hinsicht auf dieses Vorgehen findet sich weder in Druckschrift D1,
noch der im Prifungsverfahren weiter genannten Druckschrift EP 767 436 A2 (D2)
oder der im Beschwerdeverfahren genannten Druckschrift: Kronjager, O.: Frihaus-
fallphase elektronischer Erzeugnisses VEB Verlag Technik Berlin 1. Auflage 1987

S. 54 (D3), noch aus deren Zusammenschau.
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Denn aus Druckschrift D1 ist fur den Fachmann nicht ableitbar, dass das Netzwerk-
interfaceboard (14) Administrationsaufgaben tbernehmen kdnnte und damit keine
Anregung, dass das Netzwerkinterfaceboard als Kundenadministrator das Systemer-
eignis in eine Kundendatenbank eintragt, die Systemereignisse fur individuelle
Clients zahlt und das Zahlergebnis fur Systemereignisse verschiedener Arten client-

individuell ebenfalls in die Kundendatenbank einschreibt.

Aus Druckschrift D2 ist zwar ein System bekannt, bei dem ein Kundenadministra-
tor (7) mit mehreren Clients (1a-1n) kommuniziert, die Administrationsaufgaben be-
ziehen sich jedoch ausschlief3lich auf wirtschaftlich-organisatorische MafRnahmen.
Ein Bediener eines Clients kann demnach eine Anforderung von Verbrauchsartikeln
wie z. B. Tonerkassetten an den Administrator (7) senden. Im Administrator erfolgen
eine automatische Verwaltung der Anforderungen und die Generierung von entspre-
chenden Bestellungen in Abhangigkeit von der Prifung wirtschaftlicher Kriterien.
Eine Anregung, dass verschiedene Systemereignisse vom Client ermittelt werden,
dieser den Administrator vom jeweiligen Systemereignis unterrichtet, und der Kun-
denadministrator das jeweilige Systemereignis in eine Kundendatenbank eintragt, die
Systemereignisse verschiedener Arten fur individuelle Clients zahlt und das Zahler-
gebnis ebenfalls in die Kundendatenbank einschreibt, ist dieser Druckschrift eben-

falls nicht zu entnehmen.

Druckschrift D3 offenbart, dass bei der Prifung von Prozessen im Dauerbetrieb eine
zulassige Anzahl von Ausféllen erlaubt ist, und bei Uberschreitung der zulassigen
Anzahl die Ausfallursachen zu beseitigen sind. Eine Anregung, dass ein Kundenad-
ministrator Systemereignisse in eine Kundendatenbank eintragt, die Systemereig-
nisse verschiedener Arten fur individuelle Clients zahlt und das Zahlergebnis eben-

falls in die Kundendatenbank einschreibt, ist daraus ebenfalls nicht entnehmbar.

Eine Anregung in dieser Hinsicht lasst sich demnach auch unter Bericksichtigung
des im Prifungs- und Beschwerdeverfahren genannten Standes der Technik nicht

erkennen.
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Es ist daher anzuerkennen, dass das System nach Patentanspruch 1 in der Fassung

des Hilfsantrags | auf erfinderischer Tatigkeit beruht und patentfahig ist.

Gleiches gilt auch fir das Verfahren nach Anspruch 2 in der Fassung des Hilfsan-
trags |, da sich das Verfahren nach Anspruch 2 hinsichtlich seiner Arbeitsweise nicht

von dem im System nach Patentanspruch 1 ablaufenden Verfahren unterscheidet.

Die Anderungen in der Beschreibung sind durch die urspriingliche Offenbarung ge-

deckt bzw. stellen redaktionelle Anpassungen dar.

Bei dieser Sachlage war das Patent gemal} Hilfsantrag | zu erteilen.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war gemal § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.
Danach ist die Ruckzahlung anzuordnen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Das ist
dann der Fall, wenn die Beschwerde bei sachgemalier Behandlung durch das Pa-
tentamt vermeidbar gewesen wére, wobei alle Umstande des Falls zu berlcksichti-
gen sind (Busse, Patentgesetz, 6. Aufl.,, 8 80 Rdnr. 95). Die Billigkeit der Ruckzah-
lung kann sich danach aus einem Verfahrensverstof3 durch das Deutsche Patent-
und Markenamt ergeben (Benkard, PatG, 10. Aufl.,, 8 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG,
8. Aufl., 8 80 Rdnr. 110 ff.).

1. Bereits die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhoérung stellt
einen solchen die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertigenden Verfahrens-
verstold dar. 8 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss
Uber die Erteilung auf Antrag zu héren ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist
eine Anhorung immer dann, wenn sie das Verfahren fordern kann, insbesondere
wenn sie eine schnellere und bessere Klarung als eine schriftiche Auseinanderset-

zung verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhérung kommt deshalb nur
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ausnahmsweise in Betracht, ndmlich wenn triftige Grinde dafir vorliegen, weil z. B.
die Anhorung zu einer Uberflissigen Verfahrensverzégerung fiihren wirde (Schulte,
a.a. 0., 846 Rdnr. 81.) - etwa wenn die Anmelderin zu der Argumentation der Pru-
fungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder tberhaupt keine Bereit-
schaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentanspriiche durchzufihren. Bei
der Nachprifung der Sachdienlichkeit der Anhérung ist der Senat unter Ausschluss
von Zweckmaligkeitserwdgungen beschrankt auf eine Rechtskontrolle (Benkard,
a. a. 0., 846 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum des Priifers tGberschritten worden,
da die Ablehnung eines Antrags auf Anhorung rechtfertigende Griinde nicht ersicht-
lich sind. Die Anmelderin hat die gerugten Offenbarungsmangel zumindest teilweise
ausgerdaumt und sich im Einzelnen mit allen Argumenten der Prifungsstelle und mit
den Entgegenhaltungen der Prifungsstelle auseinandergesetzt und dabei die Auffas-
sung vertreten, die Merkmale von Patentanspruch 1 seien nicht durch die von der
Prufungsstelle zitierten Druckschriften nahe gelegt. Sie hat ausdricklich darauf hin-
gewiesen, dass vorsorglich eine Anhérung beantragt werde, um eine tberraschende
Zuruckweisung zu vermeiden. Da sich die Anmelderin mit den Bedenken auseinan-
dergesetzt und diese zumindest teilweise bei der Abfassung der neu eingereichten
Anspriche bericksichtigt hat, durfte sie - auch im Hinblick auf ihre Verhandlungsbe-
reitschaft - damit rechnen, vor einer endgultigen Zurickweisung der Anmeldung ge-
hort zu werden, mindestens aber erneut einen Hinweis zu erhalten. Die Auffassung
der Prufungsstelle, die Anhérung sei nicht sachdienlich, da der Aspekt der Erfin-
dungshthe des Anmeldungsgegenstandes im schriftlichen Verfahren bereits ausfuhr-
lich erortert worden sei, wird durch den Verfahrensablauf ebenfalls nicht gestitzt.
Vielmehr wurden in den beiden Prifbescheiden die Druckschriften ohne konkreten
anspruchsmerkmalbezogenen Quellennachweis zitiert und die beanspruchten Merk-

male lediglich fragmentarisch abgehandelt.

2. Die Prifungsstelle hat mit der Begrindung ihres Zurtickweisungsbeschlusses

zudem eine zusétzliche Verletzung des rechtlichen Gehors der Anmelderin began-
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gen. Der Grundsatz der Gewahrung rechtlichen Gehors beinhaltet, dass sich der Ein-
zelne vor einer Entscheidung, die seine Rechte betrifft, zum Verfahren und seinem
voraussichtlichen Ergebnis &uf3ern kann. Damit darf eine Entscheidung nur auf Grin-
den beruhen, zu denen sich der Beteiligte &ufRern konnte. Dies umfasst denknotwen-
dig, dass sie ihm zuvor mitgeteilt werden mussen. Ausfluss dieses Grundsatzes sind
u. a. die Vorschriften der § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG, § 45 Abs. 2 PatG und § 48 Satz 2
PatG (vgl. Schulte a. a. O., 8 48 Rdnr. 14 ff.).

Die Anmelderin konnte sich im vorliegenden Verfahren nicht zu den Grunden, auf
denen der Zurickweisungsbeschluss beruht, auf3ern. Denn in dem dem Zurtckwei-
sungsbeschluss zugrunde liegenden Anspruchssatz wurde in den Hauptansprichen
jeweils ein Merkmal d erganzt, wonach ,das Systemereignis eines mehrerer System-
ereignissen ist, die aus dem Fehlen des physikalischen Gegenstands im zweiten
Computergerat resultieren und wobei in dem ersten Computergerét ein Mittel bereit-
gestellt wird zum Z&hlen der mehreren Ereignisse und zum Ausgeben eines Aus-
gangssignals in Antwort darauf, dass die Anzahl der mehreren Ereignisse eine vor-
bestimmte Anzahl erreicht®, zu dem die Prufungsstelle erstmalig im Beschluss Stel-
lung genommen hat. Der Auffassung der Prifungsstelle, dass sich aus den neu ein-
gereichten Patentansprichen keine neue Entscheidungsgrundlage ergeben habe, ist
deshalb nicht zu folgen.

Dr. Fritsch Eder Dr. Thum-Rung Wickborn
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