BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 136/09 Verkindet am
7. Mai 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 05 229.4-53

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 7. Mai 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck, des Richters Dipl.-Ing. Grof3 und
des Richters Dipl.-Ing. J. Miller

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse GO7C - hat die
am 2. Februar 2001 eingereichte Patentanmeldung 101 05 229.4-53 durch Be-
schluss vom 5. Juni 2009 mit der Begrindung zurickgewiesen, dass der An-
spruch 1 sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag mangels Erfindungshéhe

seines Gegenstands nicht gewahrbar sei.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder am 5. August 2009 Beschwerde einge-
legt.

Der Anmelder beantragt,

den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse GO7C des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 5. Juni 2009 aufzuheben und das

nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag, tUberreicht in der mundli-
chen Verhandlung,

Patentansprtiche 2 bis 30 vom 12. November 2007,

geénderte Beschreibungsseiten 1 bis 6 vom 12. November 2007,
Ubrige Beschreibungsseiten vom Anmeldetag,

3 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3, vom 13. Februar 2001,



hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag, tberreicht in der mindlichen
Verhandlung,
Patentansprtiche 2 bis 30 vom 12. November 2007,

Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag,

weiter hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag Il, Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung,
Patentansprtiche 3 bis 30 vom 12. November 2007,

Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Korrektur des
Schreibfehlers "an dem das Betatigungselement (12)" in "an der das Betatigungs-

element (12)" im Merkmal (f):

"Vorrichtung zur Uberwachung von Vorgangen in einer Gerat-
schaft, die von einer Bedienungsperson gesteuert werden, ndm-
lich der Art und Dauer der Benutzung, dem Zeitverlauf, der Zeit-
dauer, der Geschwindigkeit, der Fahrtroute oder eines anderen
Betriebsparameters der Geratschaft, enthaltend

(@) ein in der Geratschaft vorgesehenes, geratschaftseitiges

Uberwachungsgerat (10), und



(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

(9)

ein in das Uberwachungsgerat (10) einfiihrbares Betatigungs-
element (12), welches mit Speichermitteln (80,82,84) verse-
hen ist und einer speziellen, autorisierten Bedienungsperson
zugeordnet ist, wobei die Geratschaft erst nach Einfuhren des
Betatigungselementes (12) in Gang setzbar ist, und die zu
Uberwachenden Vorgéange in den Speichermitteln (84) des Be-
tatigungselementes (12) speicherbar sind,

Mittel zum Speichern eines unveranderlichen Kérpermerkmals
der autorisierten Bedienungsperson,

Mittel (76) zum Erkennen dieses Koérpermerkmals an der das
Betatigungselement (12) in das Uberwachungsgerét (10) ein-
fuhrenden Bedienungsperson und

Mittel zum Vergleichen des erkannten Kdrpermerkmals mit
dem in dem Betatigungselement gespeicherten Kérpermerk-
mal, wobei die Inbetriebnahme der Geratschaft nach Einfih-
ren des Betatigungselementes (12) nur bei Ubereinstimmung
von erkanntem und gespeichertem Korpermerkmal freigege-
ben wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Mittel (76) zum Erkennen des Korpermerkmals an der das
Betatigungselement (12) in das Uberwachungsgerat einfiih-
renden Bedienungsperson und die Mittel zum Vergleichen des
erkannten Korpermerkmals mit dem in dem Betétigungsele-
ment (12) gespeicherten Kérpermerkmal an dem Betatigungs-
element (12) vorgesehen sind, wobei das Betéatigungsele-
ment (12) ein Freigabesignal an das Uberwachungsgerét (10)
nur abgibt, wenn der Vergleich positiv ausfallt und

das Betatigungselement (12) als autonomer Rechnerbauteil
mit Prozessor (78) Programm- und Arbeitsspeicher (80,84)
und Schnittstelle (92) zu dem geratschaftseitigen Uberwa-

chungsgerat (10) ausgebildet ist."



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von dem des Hauptan-

trags dadurch, dass an ihn angehéngt sind die Merkmale

"(h) das Betatigungselement Mittel zum Erzeugen von Anforde-
rungssignalen zur Identifikation umfasst und
() das Betatigungselement aktiv mit der Uberwachungsanord-

nung (10) kommuniziert."

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il unterscheidet sich von dem des Hilfsan-
trags dadurch, dass sich an ihn - unter Ersetzung des Punktes durch ein Komma

und das Wort "und" - das Merkmal

"() Signalmittel vorgesehen sind, die auf unzuldssige Vorgange

ansprechen.”

anschlief3t.

Der Patentanspruch 22 nach allen Antrdgen gemall Eingabe vom
12. November 2007 lautet:

"Verfahren zum Uberwachen von Vorgangen in einer Geratschaft,
die von einer Bedienungsperson gesteuert werden, gekennzeich-
net durch die Verfahrensschritte:

(a) Herstellen eines mit Speichermitteln versehenen Betatigungs-
elementes, das einer bestimmten, autorisierten Bedienungs-
person zugeordnet ist,

(b) Speichern eines unveranderlichen Kérpermerkmals in den
Speichermitteln des Betéatigungselementes,

(c) Inbetriebsetzen der Geratschaft mittels des Betatigungsele-

ments durch die autorisierte Bedienungsperson,



(d) bei diesem Inbetriebsetzen Durchfihrung eines Vergleichs
des Korpermerkmals der Bedienungsperson mit dem gespei-
cherten Korpermerkmal,

(e) Unterbinden des Inbetriebsetzens bei Abweichungen der Kor-
permerkmale, und

(f) Speichern der zu Uberwachenden Vorgange in dem Speicher

des Betatigungselements."

Die Anmeldung umfasst nach allen Antragen (Patentanspruch 30) gemal3 Eingabe

vom 12. November 2007 auch noch ein

"Betéatigungselement (12) zur Verwendung in einem Verfahren
nach einem der Anspriiche 22 bis 29, gekennzeichnet durch
eine Schnittstelle (92) zu einem Uberwachungsgerat (10) fir die
Uberwachung von Vorgéangen in einer Geréatschatft,

Speichermittel (80, 84), aus welchen uber die Schnittstelle (92)
Daten in das Uberwachungsgerat (10) einlesbar und in welchen
uber die Schnittstelle (92) Daten aus dem Uberwachungsge-
rat (10) einschreibbar sind,

Mittel (82) zum Speichern eines unveranderlichen Korpermerk-
mals einer autorisierten Bedienungsperson,

Mittel zum Erkennen dieses Kdrpermerkmals an der Bedienungs-
person,

Mittel zum Vergleichen des gespeicherten und des erkannten Kor-
permerkmals und

Mittel zur Erzeugung eines Freigabesignals an das Uberwa-
chungsgerat (10) nur bei Ubereinstimmung von erkanntem und

gespeichertem Kérpermerkmal."



Der Anmelder vertritt die Auffassung, dass eine Uberwachung kontinuierlich statt-
finden musse und dass deshalb ein Vorgang, wie er bei der Geldausgabe an ei-
nem Geldausgabeautomaten gemafd der DE 196 48 767 Al durchgefihrt werde,
nicht mit einer Uberwachung, wie sie bei einem Fahrtenschreiber vorgesehen sei,
verglichen werden kdénne. Zudem weise die in der DE 196 48 767 Al beschriebe-
ne Karte keinen Prozessor auf. Es genige hier ein einfacher Vergleich, der auch

durch eine Festverdrahtung zu erreichen sei.

Weiterhin sei es von besonderer Bedeutung, dass die Anforderung fur die Identi-

tatsabfrage von der Karte her komme.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zuladssige Beschwerde konnte keinen Erfolg haben, weil die Vorrichtung nach
dem Patentanspruch 1 sowohl gemalR Hauptantrag als auch gemafd Hilfsantrag

und Hilfsantrag Il nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (8 4 PatG).

1. Als zustandiger Fachmann ist hier ein Fachhochschulingenieur der Elektrotech-
nik mit guten Kenntnissen in der Konstruktion und Wirkungsweise von elektroni-
schen Vorrichtungen, wie Fahrtenschreibern, insbesondere auch solchen mit Kar-
ten fur Fingerabdriicke. Soweit er Lucken in der Kenntnis solcher solcher Chip-
bzw. Scheckkarten hat, geht er einen auf diesem Gebiet tatigen Elektronikfach-
mann um Rat an (vgl. BGH GRUR 78, 37 - Bérsenbiigel). Die Summe des Fach-
wissens beider Fachleute stellt dann das Wissen und Kénnen des Durchschnitts-
fachmanns dar (vgl. BGH GRUR 86, 798 - Abférdereinrichtung flr Schuttgut).

2. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht gewéahrbar, weil sein Gegen-
stand nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.



Aus der DE 199 18 490 Al ist - in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des Patent-

anspruchs 1 nach Hauptantrag - bekannt eine

Vorrichtung zur Uberwachung von Vorgangen (Fahrvorgénge) in
einer Geratschaft (Sp. 1 Z. 5,6: Lastwagen, Omnibus), die von ei-
ner Bedienungsperson (Kraftfahrer) gesteuert werden, namlich der

Art und Dauer der Benutzung, dem Zeitverlauf, der Zeitdauer, der

Geschwindigkeit, der Fahrtroute oder eines anderen Betriebspara-

meters der Geratschaft (Ubliche Fahrdaten eines Fahrtenschrei-

bers), enthaltend

(a) ein in der Geratschaft (Lastwagen, Omnibus) vorgesehenes,
geratschaftseitiges Uberwachungsgerat (2), und

(b) ein in das Uberwachungsgerat (2) einfiihrbares Betatigungs-
element (1), welches mit Speichermitteln (1a, 1b, 1c) versehen
ist und einer speziellen, autorisierten Bedienungsperson
(Kraftfahrer) zugeordnet ist (Sp. 3 Z. 37 bis 39: Fingerabruck
des autorisierten Kraftfahrers wird auf der Chipkarte 1 als Be-
tatigungselement gespeichert), wobei die Geratschaft erst
nach Einfiihren des Betatigungselementes (1) in Gang setzbar
ist (Sp. 3 Z. 51 bis 53),
und die zu Uberwachenden Vorgange (Fahrvorgange i. V. m.
mit Fahrdaten) in den Speichermitteln (1b, 1c) des Betéti-
gungselementes (1) speicherbar sind (Sp. 4 Z. 31 bis 34),

(c) Mittel (1a) zum Speichern eines unveranderlichen Koérper-
merkmals (Fingerabdruck) der autorisierten Bedienungsper-
son (Kraftfahrer) (Sp. 3 Z. 37 bis 39),

(d) Mittel (5) zum Erkennen dieses Korpermerkmals an der das
Betatigungselement (1) in das Uberwachungsgerat (2) einfiih-
renden Bedienungsperson (Kraftfahrer) (Sp. 3 Z. 43 bis 45)

und



(e) Mittel (2) zum Vergleichen des erkannten Koérpermerkmals
(Fingerabdruck) mit dem in dem Betéatigungselement (1) ge-
speicherten Korpermerkmal (Fingerabdruck) (Sp. 3 Z. 47 bis
49), wobei die Inbetriebnahme der Geratschaft nach Einfihren
des Betatigungselementes (1) nur bei Ubereinstimmung von
erkanntem und gespeichertem Korpermerkmal freigegeben
wird (Sp. 3 Z. 51 bis 53).

Bei einer Vorrichtung, wie sie die DE 199 18 490 Al zeigt, kdnnte an der Schnitt-
stelle zwischen dem Bedienungselement als Karte (1) und dem Computer (2) - wie
dies prinzipiell bei jeder Schnittstelle tblich ist - eine Manipulation durchgefihrt
werden. Die in der Anmeldung genannte Aufgabe, eine manipulationssichere An-
ordnung zu finden, ohne das Uberwachungsgerat selber andern zu mussen (Ein-
gabe vom 13. Mai 2009 S. 1 Abs. 2), stellt sich daher in der Praxis von selbst.

Der eingangs definierte Fachmann hat daher Anlass die Manipulationssicherheit,
an der Schnittstelle zu erhdéhen. Dies gelingt ihm aber nur, wenn er die tber die
Schnittstelle gefihrten Parameter verringert, was wiederum bedeutet, dass er In-
telligenz vom Computer (2) auf das als Karte (1) ausgebildete Bedienungselement

zu verlagern hat.

Dementsprechend wird er sich auf dem Gebiet intelligenter Karten umsehen. Eine
solche Karte bietet ihm dabei die DE 196 48 767 Al an, denn sie besagt, dass die
darin beschriebenen Karte "hdchsten Sicherheitsanforderungen genugt" (Sp. 1
Z. 61 bis 63). Somit liefert sie ihm genau das, was er zur Ertiichtigung der bekann-
ten Vorrichtung gemaf3 der DE 199 18 490 A1 benétigt, namlich entsprechend
Merkmal (f)

Mittel zum Erkennen (SM) des Koérpermerkmals (Fingerabdruck
am Daumen D) an der das Betatigungselement (Chipkarte) in das
Gerat (Sp. 1 Z. 15 bis 21: Geldausgabeautomat i. V. m. SLG) ein-
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fuhrenden Bedienungsperson (Kunde) und die Mittel zum Verglei-
chen (VSL, VP i. V. m. Sp. 3 Z. 18 bis 21) des erkannten Korper-
merkmals (Fingerabdruck am Daumen D) mit dem in dem Betati-
gungselement (Chipkarte) gespeicherten Kdorpermerkmal (SPD)
an dem Betatigungselement (Chipkarte) vorgesehen sind (Sp. 4
Z. 15 bis 21), wobei das Betatigungselement (Chipkarte) ein Frei-
gabesignal an das Geréat (Sp. 1 Z. 15 bis 21: Geldausgabeautomat
i. V. m. SLG) nur abgibt, wenn der Vergleich positiv ausféllt (Sp. 3
Z.21 bis 24 i. V. m. Sp. 4 Z. 19: Ein autonomer Vergleich bedingt

ein Freigabesignal an das Gerat)

und entsprechend Merkmal (g) die Tatsache, dass

das Betéatigungselement (Chipkarte) als autonomer Rechnerbau-
teil mit Prozessor Programm- und Arbeitsspeicher und Schnittstel-
le (Fig. 4. Datenflusspfeile) zu dem geratschaftseitigen Gerat
(Sp. 1 Z. 15 bis 21 Geldausgabeautomat i. V. m. SLG) ausgebildet
ist (Ein Prozessor ist zwar explizit nicht angesprochen, es ist je-
doch nach Auffassung des Senats davon auszugehen, dass die im
Arbeitsspeicher SPD digital vorliegenden Fingerabdruckdaten mit
den durch das Mittel SM erkannten Fingerabdruckdaten am An-
meldetag mit einem Prozessor, dem Programm- und Arbeitsspei-

cher zugeordnet sind, verglichen wurden).

Fur die Ausgestaltung der in der DE 199 18 490 Al beschriebenen Vorrichtung mit
den in der DE 196 48 767 A1 beschriebenen Malinahmen - wobei das in der
DE 196 48 767 Al beschriebene Bedienungselement, wie  von der
DE 199 18 490 A1 schon vorgegeben, die Funktionsweise des bekannten Uber-
wachungsgerats erhdlt - bedarf es daher keiner erfinderischen Téatigkeit des Fach-

manns.
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3. Auch der jeweilige Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag und Hilfsantrag Il ist nicht
patentfahig, weil sein jeweiliger Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatig-

keit des Fachmanns beruht.

Die zusatzlichen Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag

(h) das Betatigungselement Mittel zum Erzeugen von Anforde-
rungssignalen zur Identifikation umfasst und
(i) das Betatigungselement aktiv mit der Uberwachungsanord-

nung (10) kommuniziert,

ergeben sich nach Auffassung des Senats schon dadurch, dass ausgehend von
der Vorrichtung nach der DE 199 18 490 Al Intelligenz vom Computer (2) auf das
Betatigungselement als Karte (1) tUbertragen wird; d. h. die MaBhahmen gemafi
den Merkmalen (h) und (i) gehen mit der Ubertragung von Intelligenz auf die Karte

einher.

Das gegenuber dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag zusatzlich in den Patent-

anspruch 1 nach Hilfsantrag Il aufgenommene Merkmal, dass

() Signalmittel vorgesehen sind, die auf unzulassige Vorgénge

ansprechen,

ist schon aus der DE 199 18 490 Al bekannt (Sp. 4 Z. 4 bis 7), weshalb hier das

zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Gesagte gilt.

4. Das Verfahren gemaf dem Patentanspruch 22 nach allen Antréagen ist gehalts-
manRig von den Merkmalen (a) bis (e) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag
umfasst, wobei diese Merkmale —wie ausgefuhrt— bereits aus der
DE 199 18 490 Al bekannt sind. Damit ist das Verfahren nicht neu.
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5. Nach Wegfall der Patentanspriiche 1 und 22 nach allen Antréagen teilen auch
die auf diese riickbezogenen Unteranspriiche 2 bzw. 3 bis 21 und 23 bis 29 deren
Schicksale; sie lassen im Ubrigen gegeniiber dem im Verfahren genannten Stand
der Technik etwas Patentfahiges nicht erkennen. Auch in dem Betatigungsele-
ments gemald Patentanspruch 30 nach allen Antréagen sieht der Senat angesichts
der DE 196 48 767 Al nichts Patentfahiges.

6. Der Anmelder rugt zu Recht, dass ihm im Verfahren vor der Prufungsstelle die
mit Eingabe vom 12. November 2007 sowie erneut mit Eingabe vom 13. Mai 2009
hilfsweise beantragte Anhdrung fehlerhaft als nicht sachdienlich i. S. v. § 46 Abs. 1
Satz 2 PatG verweigert worden ist. Dies schon im Hinblick darauf, dass eine ein-
malige Anhorung im Priufungsverfahren vor dem Patentamt regelmalig als sach-
dienlich anzusehen ist (vgl. u. a. BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 111,
112 - Anhoérung im Prufungsverfahren; Schulte, a. a. O., § 46 Rdn. 8-9 m. N. w.).
Vorliegend war die Sachdienlichkeit einer Anhérung zudem zur Wahrung des
rechtlichen Gehdrs (Art. 103 Abs. 2 GG) zu bejahen. Denn der Anmelder hat in
seiner zweiten Eingabe vom 13. Mai 2009 jeweils einen gednderten Patentan-
spruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag eingereicht hat, wobei in Anspruch 1 gemali
Hilfsantrag die zusatzlichen Merkmale (h) und (i) aus der Beschreibung (Offenle-
gungsschrift Sp. 6, Z. 25 ff. und Sp. 5, Z. 19 ff.) aufgenommenen worden sind. In-
soweit ist dem Anmelder vor Beschlussfassung keine Gelegenheit gegeben wor-
den, sich zu dem nach Auffassung der Prifungsstelle mangelnden erfinderischen
Gehalt dieser Merkmale zu &uf3ern (8 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG).
Vielmehr hat der Prifer erstmals in den Beschlussgriinden hierzu Stellung genom-

men und die fraglichen Merkmalen als nicht patentbegriindend beurteilt.
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Trotz dieses wesentlichen Verfahrensmangels hat der Senat aus Grinden der
Verfahrensékonomie von einer Zuriickverweisung an das Patentamt (8 79 Abs. 3
Nr. 2 PatG) abgesehen und im Hinblick auf die gegebene Entscheidungsreife in
der Sache selbst entschieden. Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr (8 80
Abs. 3 PatG) kam nicht in Betracht, da dem Anmelder mit Beschluss des Senats
vom 23. Marz 2010 fur das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht

Verfahrenskosten bewilligt worden ist.

Bertl Kirschneck GroR J. Mller

Pl



