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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 29 676.6-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 1. August 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Dezember 2003 aufgehoben und die Sache
im Umfang des Hauptantrags zur weiteren Prifung und Entschei-
dung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung ist am 27. Juni 2002 beim Deutschen Patent-

und Markenamt eingereicht worden unter der Bezeichnung:

,verfahren und Steuergerat zur Steuerung des Ablaufs eines

multitaskingfahigen Computerprogramms*.

Sie wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2003 mit der Begriindung zurtckge-
wiesen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 auf keiner erfinderischen
Tatigkeit beruhe; hinsichtlich des nebengeordneten Anspruchs 15 lasse allein die
Beanspruchung von Mitteln in einem Computerprogramm zur Ausfuihrung des Ver-

fahrens keine fir den Fachmann ausfiihrbare Lehre erkennen.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie stellt

den Antrag:

Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2003 wird auf-
gehoben und das Patent erteilt auf der Grundlage folgender Un-

terlagen:

- Patentanspruch 1 + 2, Uberreicht in der mundlichen Verhand-
lung vom 1. August 2006, sowie noch anzupassende Unterla-
gen (weitere Anspriiche, Beschreibung, Zeichnungen)

- hilfsweise:
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag, Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung vom 1. August 2006, sowie noch anzupas-
sende Unterlagen (weitere Anspriiche, Beschreibung, Zeich-

nungen).
Die Anmelderin regt ferner die Rickerstattung der Beschwerdegebuhr an.
Die Patentanspriiche 1 und 2 gemalR Hauptantrag lauten:
1. Verfahren zur Steuerung und/oder Regelung eines Systems,
das verschiedene mdogliche Systemzustande (30) einnehmen

kann, mittels eines multitaskingfahigen Computerprogramms (22)

auf einem Rechengerét (21) eines Steuergerats (20),



umfassend die nachfolgenden vor dem eigentlichen Ablauf des

Computerprogramms (22) auszufuihrenden Verfahrensschritte:

Unterteilen des Computerprogramms (22) in mehrere funktional

zusammenhangende Funktionalitaten (X);

Definition von mdoglichen Betriebszustanden (A, B, C) fir die

Funktionalitaten (X);

Definition der mdglichen Systemzustande (30) des Systems, in-
dem den Funktionalitaten (X) fur jeden Systemzustand (30)

vorgebbare Betriebszustande (A, B, C) zugeordnet werden; und

Ermitteln von Abhéngigkeiten der Funktionalitaten (X) unterein-
ander, wobei eine erste Funktionalitat von einer zweiten Funkiti-
onalitdt abhangig ist, wenn mindestens eine Eingangsgrofie
(Ein_i) der ersten Funktionalitat in der zweiten Funktionalitat

ermittelt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass das System in einem ersten Sys-

temzustand betrieben wird und wéahrend der Laufzeit des Compu-

terprogramms (22):

Fehler (11, 12) in dem System erkannt werden;

anhand der Fehler (11, 12) ein Fehlerzustand (13) des Systems

ermittelt wird;

in Abhéangigkeit des Fehlerzustands (13) ein zweiter Systemzu-
stand und eine Strategie (14) zum Ubergang in den zweiten Sy-

stemzustand ermittelt wird;



- Uberpruft wird, ob die den zweiten Systemzustand charakteri-
sierenden Funktionalitaten die fur den zweiten Systemzustand
geforderten Betriebszustande aufweisen und

- in den zweiten Systemzustand Ubergegangen wird, wenn die
den zweiten Systemzustand charakterisierenden Funktionalita-
ten die fur den zweiten Systemzustand geforderten Betriebszu-

stande aufweisen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fehler (11, 12) zur Laufzeit nicht verfigbare Eingangsgrof3en
(Ein_i) umfassen und in dem zweiten Systemzustand nicht verflg-

bare Eingangsgrofen

- anhand anderer Grof3en modelliert,

- mittels alternativer Algorithmen berechnet, oder

- durch andere verfugbare Gréf3en ersetzt werden.
Im Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag sind die Merkmale des Anspruchs 2 nach
Hauptantrag in den Anspruch 1 mit aufgenommen worden; wegen des genauen
Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.
Diesen Patentansprichen soll die Aufgabe zugrunde liegen, bei komplexen
sicherheitskritischen Steuer- und Regelungssystemen, die mittels eines
multitaskingfahigen Computerprogramms arbeiten, die Verflugbarkeit und Sicher-

heit der Steuerung / Regelung zur Laufzeit zu gewéhrleisten bzw. zu erhéhen.

Zur Begrindung ihrer Beschwerde fihrte die Anmelderin aus, dass die nhunmehr

geltenden Patentanspriche eine ausfuihrbare technische Lehre gében, die neu sei



und — erst recht in der Fassung nach Hilfsantrag — durch den im Verfahren befind-

lichen Stand der Technik nicht nahegelegt werde.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr entspreche der Billigkeit, denn ihr An-
spruch auf rechtliches Gehor sei verletzt worden, weil die Prufungsstelle ihr die
beantragte Anhorung verweigert habe. Ferner sei die Begrindung des Zuriickwei-
sungsbeschlusses mangelbehaftet, da dort auf die in der letzten Eingabe vorge-
brachte ausfuhrliche Argumentation nicht eingegangen werde und in unzulassiger
Weise die Frage der Technizitdt und die Frage der erfinderischen Tatigkeit ver-

mischt wirden.

Die in rechter Frist und Form erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur Auf-
hebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zuriickverweisung der Sache an
das Deutsche Patent- und Markenamt (8 79 Abs. 3 Satz 1 PatG) im Umfang des

Hauptantrags.

1. Die von der Anmelderin in der mundlichen Verhandlung eingereichten
Patentanspriche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zuldssig, denn Anspriche
kénnen bis zur Patenterteilung im Rahmen der urspriinglichen Offenbarung belie-
big geéandert, ggf. auch erweitert werden (BGH GRUR 1988, 197 ,Runderneuern®).
Im vorliegenden Fall ergibt sich die urspringliche Offenbarung aus Seite 1 letzter
Absatz, Anspruch 1, Anspruch 5/6, Figur 3 und Seite 15 Absatz 2 bis Seite 19

Absatz 1 der Anmeldungsunterlagen.

Zumindest unter Heranziehung der Beispiele aus der Beschreibung geben sie
dem Fachmann auch eine klare und ausfuhrbare Lehre.

Als Fachmann ist hier ein Entwicklungsingenieur fir Steuer- und Regelungssyste-

me mit Hochschulschulausbildung und mehrjahriger Berufserfahrung anzusehen,



der mit der Programmierung von Mikroprozessorsystemen vertraut ist und gute

Kenntnisse in der Parallel-Programmierung (Multitasking-Programmierung) hat.

2. Die nunmehr beanspruchte Lehre ist auch technischer Natur.

Denn um bei komplexen sicherheitskritischen Steuer- und Regelungssystemen die
Auswirkungen des Einsatzes eines multitaskingfahigen Computerprogramms zu
erkennen und eine geeignete L6sung daftir zu entwickeln, ist technischer Sachver-
stand erforderlich. Ein konkretes technisches Problem ist in der Frage zu sehen,
wie das Aufrechterhalten des Steuer- oder Regelungsbetriebs bei Fehlerzustan-
den sichergestellt werden kann, und die technischen MalRnahmen zur Ldsung lie-
gen hier insbesondere darin, anhand geforderter Betriebszustande definierte
Systemzustande vorzusehen, deren Betriebsweise vorbestimmt ist, und Uber-
gangsstrategien zwischen den Systemzustanden festzulegen, so dass das Ge-
samtsystem auch bei Auftreten von Fehlersignalen immer in einem definierten
Funktionszustand ist. Um eine solche Lehre zu formulieren, sind zwangslaufig
technische Uberlegungen notwendig, die Kenntnisse eines Informatikers allein rei-

chen nicht aus.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ist neu gegen-
Uber dem im bisherigen Prufungsverfahren genannten Stand der Technik und be-

ruht insoweit auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Von den im Verfahren befindlichen Druckschriften:

D1 EP 0990 966 A2
D2 DE 387242172
D3 US 6219590 B1
D4 DE 19500 957 Al
D5 DE 199 24 461 Al



kommt D5 dem Anmeldungsgegenstand am néchsten. Sie beschreibt eine objekt-
orientierte Werkzeugmaschinensteuerung durch einen Mikroprozessor (3), wobei
Multitasking-Betriebssysteme in diesem Zusammenhang als bekannt erwartet wer-
den (siehe z. B. Spalte 5 Zeile 33 — 37). Als ,Systemzustande” kénnen dabei die
Initialisierungsphase der Steuerung einerseits, der regulare Betrieb der Steuerung
andererseits verstanden werden (siehe Spalte 6 Zeile 23 — 28). Das auf dem Mi-
kroprozessor laufende Programm ist vorab in Funktionalitdten unterteilt worden,
die verschiedene Betriebszustande haben kénnen (z. B. ,noch nicht fertig“ und
Jfertig initialisiert, vgl. Spalte 4 Zeile 60 — Spalte 5 Zeile 3). Fur den Wechsel in
den Systemzustand ,regularer Betrieb der Steuerung“ sind entsprechende Be-
triebszustande der Funktionalitdten erforderlich (Spalte 8 Zeile 36 — 49). GemalR
den vorab ermittelten Abhangigkeiten der Funktionalitaten untereinander haben
Ubergeordnete Funktionalitaten die Meldungen der untergeordneten abzuwarten
(Spalte 4 Zeile 64 — Spalte 5 Zeile 3). Das Erkennen von Fehlern wahrend des
laufenden Betriebs und Ubergangsstrategien hin zu verschiedenen bestimmte
Fehler berticksichtigenden Systemzustanden und zurlck sind jedoch in D5 nicht

beschrieben.

Eine Anregung in dieser Richtung kdnnte der Fachmann teilweise der D3 entneh-
men. Diese beschreibt eine Regelung fir Gebaude-Klimaanlagen (Heizung und
Kihlung) mittels eines Mikroprozessor-Programms. Gemalf Spalte 9 Zeile 17 — 63
fuhrt das Erkennen von Fehlern zu einer Anderung des Regelungsverfahrens;
nach Behebung des Fehlers schaltet das Programm selbstandig auf Normalbe-
trieb zurlick. Dies ist jedoch nur eine sehr einfache Ldsung, vor allem weil in D3
keine Abhangigkeiten der verschiedenen Funktionalitdten voneinander vorgese-
hen sind. Daher braucht keine Strategie fiir den Ubergang in einen zweiten Sys-
temzustand ermittelt zu werden, und der Ubergang in den zweiten Systemzustand
setzt nicht voraus, dass zunachst die beteiligten Funktionalitdten Gberprift wer-
den, ob sie die geforderten Betriebszustande aufweisen, bevor dann ein definierter

Systemubergang erfolgen darf.



Anregungen in diese Richtung fehlen im bisher vorliegenden Stand der Technik;
D1, D2 und D4 liegen noch weiter entfernt und helfen hier nicht weiter. So be-
schreibt D1 eine Steuerung fur ein Spritzgie3system als multitaskingféahiges Pro-
gramm flr einen Mikroprozessor. Verschiedene Systemzustande, neben dem Nor-
malbetrieb etwa ,slowdown” oder ,stepped shutdown* als Reaktion auf einen Feh-
ler, sind zwar vorgesehen, nicht aber systematisierte Voraussetzungen flr einen
Zustandswechsel. D2 betrifft die Reaktion einer adaptiven Motorsteuerung mit ver-
schiedenen Systemzustdnden auf einen erkannten Zustandswechsel, nicht die
Herbeifihrung eines Zustandswechsels nach Vorliegen der dafur definierten Be-
dingungen. In D4 geht es um ein Verfahren zur Steuerung technischer Vorgange,
ausgefuhrt als Steuerprogramm fur einen Mikrorechner, mit einem Multitasking-
Betriebssystem. Hier wird etwa beschrieben, dass eine Task, die Daten von ande-
ren Tasks benotigt, auf diese warten muss; von Fehlerzustanden oder Strategien

zum Wechsel des Systemzustands als Reaktion auf Fehler ist jedoch keine Rede.

Da derartig komplexe Uberlegungen, wie sie den kennzeichnenden Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gemal Hauptantrag zugrunde liegen, fur den Fachmann
auch nicht als ohne Weiteres naheliegend bezeichnet werden kénnen, beruht der
Gegenstand dieses Anspruchs gegeniber dem abgehandelten Stand der Technik
auf erfinderischer Tatigkeit.

4. Im Laufe des Beschwerdeverfahrens hat sich das Patentbegehren jedoch
wesentlich gedndert. Somit konnte das Deutsche Patent- und Markenamt fur die
geltende Fassung bisher nicht prifen, ob die Voraussetzungen fur die Erteilung
eines Patents erfullt sind. Weil es damit noch nicht in der Sache selbst entschie-
den hat, war die Anmeldung — auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu

nehmen — nach 8§ 79 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 PatG dorthin zuriickzuverweisen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt wird dabei zunéachst zu prifen haben, ob

die Anderungen in der Anspruchsformulierung nicht auch eine Anderung der Klas-
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sifizierung und damit einen Wechsel der zustandigen Prufungsstelle zur Folge ha-

ben.
5. Da dem Hauptantrag stattgegeben wurde, war auf den Hilfsantrag nicht
einzugehen.

Fur die von der Anmelderin angeregte Rickzahlung der Beschwerdegebihr sieht

der Senat keine hinreichende Veranlassung.

Der Grundsatz des rechtlichen Gehdrs ist nicht verletzt worden, da die Anmelderin
mit ihrer Eingabe vom 8. Juli 2003 zu den Argumenten der Prifungsstelle hatte
Stellung nehmen kénnen und im Zurickweisungsbeschluss nicht anders argu-
mentiert wurde. Zwar ist eine einmalige Anhorung i. d. R. sachdienlich (siehe
BPatGE 18, 30); allerdings ist dem Prfer dabei ein der gerichtlichen Nachprtfung

entzogener Beurteilungsspielraum zuzugestehen (BPatGE 26, 44).

So mag im vorliegenden Fall der Senat zwar der Ansicht sein, dass die Durchfih-
rung der beantragten Anhoérung fur die Anmelderin vermutlich verfahrensékonomi-
scher gewesen ware; objektive Grunde daflr, dass die Prifungsstelle ihren Beur-
teilungsspielraum Uberschritten hatte, sind jedoch nicht ersichtlich (vgl. Busse,
PatG, 6. Auflage (2003), § 46 Rdnr. 13, 19 — 21). Hierbei ist insbesondere auch zu
bertcksichtigen, dass die Anmelderin mit der Verteidigung der zurlickgewiesenen

Patentanspriche 1 und 15 vor dem Senat ebenfalls keinen Erfolg hatte.

Der Zurickweisungsbeschluss ist - im Rahmen der Prifung des 8§ 80 Abs. 3
PatG - auch nicht deswegen fehlerbehaftet, weil die Prufungsstelle auf die aus-
fuhrliche Argumentation der Anmelderin in ihrer Eingabe vom 8. Juli 2003 nicht in
gleichem Umfang eingegangen ist. Selbstverstandlich ist die Prifungsstelle ver-

pflichtet, auch dieses Vorbringen zur Kenntnis zu nehmen und in Erwé&gung zu
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ziehen; hieraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass sie sich mit jedem Argu-
ment in der Begrundung ihrer Entscheidung ausdricklich befassen muss (vgl.
BGH BIPMZ 1999, 310 ,Zugriffsinformation” fir gerichtliche Entscheidungen).
Dass die Eingabe vom 8. Juli 2003 bei der Entscheidung berlcksichtigt wurde,
zeigt sich an mehreren Formulierungen im Zurtickweisungsbeschluss, nicht zuletzt

an der wortlichen Wiedergabe des mit ihr neu eingereichten Patentanspruchs 1.

Auch die Frage, inwieweit Technizitat und erfinderische Tatigkeit unzulassig ver-
mischt wurden, betrifft allenfalls die Qualitat der Argumentation, vermag aber das

Ergebnis, namlich die zu Recht erfolgte Zuriickweisung, nicht zu &ndern.

Die von der Priufungsstelle im vorliegenden Fall gewahlte Vorgehensweise liegt
nach Auffassung des Senats daher noch im Rahmen ihres pflichtgemallen Ermes-

sens.

gez.

Unterschriften
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