BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 1/15 Verkiindet am
24. Mai 2017

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2004 000 626.0-53

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mandliche Verhandlung vom 24. Mai 2017 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-

Dunnweber und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2004 000 626.0 geht hervor aus einer PCT-
Anmeldung (veréffentlicht als WO 2004/095275 A2), die am 21. April 2004 unter
Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Prioritat eingereicht worden ist, und

tragt die Bezeichnung

,verfahren und Gerat zur Schaffung einer

Programmlauf- bzw. Ausfihrungsabschirmung®.

Die Patentanmeldung wurde durch die Prufungsstelle fir Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 24. November 2014 aus Grin-
den des Bescheids vom 9. Oktober 2014 gemal3 § 48 PatG zurtickgewiesen, wo-
bei die Prifungsstelle im Bescheid vom 9. Oktober 2014 u. a. ausgefuhrt hatte, die
Zulassigkeit des Anspruchs 1 kdénne nicht nachvollzogen werden und der techni-
sche Gehalt des beanspruchten Verfahrens ergebe sich aus dem Grundwissen
des Fachmanns. Zum Beleg des fachmannischen Grundwissens wurde auf

Druckschrift

D3: [A-32 Intel Architecture Software Developer's Manual.
Volume 3: System Programming Guide. Order Number
245472. 2001, Intel, USA, Seiten 3-1 bis 3-28



verwiesen. Im Priufungsverfahren sind auf3erdem noch folgende Druckschriften

berucksichtigt worden:

D1: Future direction of PaX — pax-future.txt, 26.1.2003. URL.:
http://[pageexec.virtualave.net/docs/pax-future.txt archiviert
durch: URL: http://www.archive.org am 22.02.2003, 7 Seiten

D2: US5701448 A

Gegen den oben genannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelde-

rin.

Mit Ladungszusatz zur mundlichen Verhandlung vom 10. April 2017 ist die Anmel-
derin unter anderem darauf hingewiesen worden, dass der geltende Patentan-

spruch 1 moglicherweise unzulassige Erweiterungen aufweist.

In der miundlichen Verhandlung begehrt die Anmelderin die Erteilung des Patents
mit einer Anspruchsfassung gemaf Hauptantrag sowie geanderten Anspruchsfas-
sungen gemal den Hilfsantrdgen 1 und 2.

Die Beschwerdefluhrerin beantragt:

1. den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 24. November 2014 aufzuheben und

das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriiche 1 bis 13, eingegangen am 3. Juni 2015,
hilfsweise gemal} Hilfsantrag 1
Patentanspriiche 1 bis 13, eingereicht in der mindlichen Verhand-
lung,
hilfsweise gemal Hilfsantrag 2
Patentanspriiche 1 bis 13, eingereicht in der mindlichen Verhand-

lung,


http://pageexec.virtualave.net/docs/pax-future.txt

Beschreibung Seiten 1 bis 20,
Figuren 1 bis 7,

jeweils eingegangen am 11. Oktober 2005,

2. die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach

Hauptantrag entspricht dem zum Zeitpunkt des Zurtckweisungsbeschlusses

geltenden Anspruch 1 und lautet:

M1

M2

M3

M3.1

M4

M5

M6

,verfahren zum Sichern des Betriebs eines Befehlsausfuhrungssys-
tems, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist, die durch ein

Betriebssystem ausgefihrt werden:

Aufrufen (302) des Betriebssystemkerns (702) durch einen Task zum
Ausfuhren einer Speicherabbildung (705);

Zuordnen (308; 402) eines Vvirtuellen Speicherbereichs, welcher
keine aktiven Abbildungen zu Daten oder zu einem ausfiihrbaren
Code aufweist und welcher mit dem Task verbunden ist, zu einem

Adressraum eines virtuellen Speicherraums (704),
wobei der Adressraum die niedrigstmdgliche Adresse besitzt;

Ermitteln der Endadresse des virtuellen Speicherbereichs im Adress-

raum;

Vergleichen (408) der ermittelten Endadresse mit einem aktuellen

dynamischen Codesegment-Grenzwert; und

falls der aktuelle dynamische Codesegment-Grenzwert kleiner als die
ermittelte Endadresse ist, Setzen (410) des dynamischen Codeseg-
ment-Grenzwerts, so dass der Codesegment-Grenzwert gleich der

ermittelten Endadresse fiir den Task ist.”



Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Anspruch 1 nach Hilfs-

antrag 1 lautet (Anderungen gegeniiber dem Anspruch 1 nach Hauptantrag her-

vorgehoben):

M1

M2*

M3*

M3.1*

M4*

M5

M6

,verfahren zum Sichern des Betriebs eines Befehlsausfihrungssys-
tems, wobei das Verfahren folgende Schritte aufweist, die durch ein
Betriebssystem ausgefihrt werden:

Aufrufen (302) des Betriebssystemkerns (702) durch-eirenFask zum

Ausfuhren einer Speicherabbildung (705) durch eine Anwendung mit

mehreren Tasks;

Zuordnen (308; 402) eines-virtuellen-Speicherbereichs von virtuellen

Speicherregionen, welche mit den Tasks verbunden sind, zu Adress-

raumen _in_einem Loch eines virtuellen Speicherraums, welchesr

keine aktiven Abbildungen zu Daten oder zu einem ausfuhrbaren
Code aufweist whawelchermit-dem—Task-verbundenist—zu—emem

I . ol el 704),
wobei der die Adressraaume die niedrigstmoglichen Adressen besit-

zent,

Ermitteln, fir jeden der Tasks, der Endadresse ders virtuellen

Speicherregionbereichs im Adressraum,;

Vergleichen (408) der ermittelten Endadresse mit einem aktuellen

dynamischen Codesegment-Grenzwert; und

falls der aktuelle dynamische Codesegment-Grenzwert kleiner als die
ermittelte Endadresse ist, Setzen (410) des dynamischen Codeseg-
ment-Grenzwerts, so dass der Codesegment-Grenzwert gleich der

ermittelten Endadresse flir den Task ist.”



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht dem Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 unter Anfigung des folgenden Merkmals:

M7 .Fortsetzen der Verarbeitung unter Verwendung einer Programmlauf-

abschirmung, welche auf dem Codesegment-Grenzwert basiert.”

Wegen der nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen 1 und 2 geltenden je-
weiligen nebengeordneten Anspriche 9 und 13 sowie der jeweiligen abhangigen

Anspriche 2 bis 8 und 10 bis 12 wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin macht hierzu geltend, dass die geltenden Anspriche je-
weils zuldssig seien, die Gegenstande der geltenden Anspriche nicht unter den
Ausschlusstatbestand gemal 81 Abs. 3 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 PatG fielen und neu

und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Denn der Gegenstand
des jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantrdgen 1 und 2
wurde gegeniber dem Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung unzulassig erweitert (8 38 Satz 1 PatG). Ob die Gegenstande der gelten-
den Anspriche im Hinblick auf die 88 1 bis 5 PatG patentfahig sind, kann somit
dahingestellt bleiben.

1. Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren und ein Gerét zur Schaffung

einer Programmlauf- bzw. Ausfihrungsabschirmung (vgl. Bezeichnung der An-



meldung). Stapelspeichertberschreitungen, Datenzeiger- oder Pufferuberlaufe
stellten in einigen Bearbeitungsplattformen eine gut bekannte Sicherheitsverletz-
barkeit dar (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 12 - 24). Da Daten und auch
Code, welche gespeichert und wiederhergestellt wirden, sich konstant verander-
ten, kdnne ein Bereich des Speichers manchmal mit einem Code Uberschrieben
werden, ohne dass dies eine sofortige Auswirkung fur die Aufgabe beinhalte; ein
Problem, das bei Plattformen, welche ohne Ausfuhrbits in den Seitentabellen ar-
beiten, verscharft werde. Es sei deshalb fur Angreifer mdglich, béswilligen Code in
den virtuellen Speicherraum einzufigen und den Prozessor zur Ausfuhrung zu
veranlassen. Trotz der Existenz von Code-Abschnittsgrenzen bestehe das Pro-
blem aufgrund der dynamischen Natur eines mehrprogrammfahigen Systems.
Dem Auftreten von Sicherheitsproblemen, welche durch Pufferiberlaufe verur-
sacht wirden, werde durch ,nicht ausfuhrbare Stapelausbesserung® begegnet,
welche teilweise dadurch arbeite, dass sie eine Stapelspeicherung einer Anwen-
dung nicht ausfiihrbar mache. Dadurch werde das Risiko einer Uberlaufbedingung
zwar reduziert, da der Codesegment-Grenzwert jedoch im Prozessor gleichbliebe
und das Verandern der Ausfiihrgrenzen der verschiedenen Tasks nicht bertick-
sichtige, sei die Wirkung aber begrenzt (vgl. Beschreibung, S. 1, Z. 41 - S. 2,
Z. 38).

Der Anmeldung liegt somit das Problem zugrunde, das Ausgesetztsein gegen-
Uber Stapelspeicher-, Puffer- und Datenanzeigeruberlaufen bzw. —tberschreitun-
gen zu minimieren, wozu eine Programmlaufabschirmung innerhalb eines virtuel-
len Speicherraums eines Instruktionsprogrammlaufsystems geschaffen werde (vgl.
Beschreibung, S. 3, Z. 5 - 10).

Als Fachmann zur Ldsung der Aufgabe sieht der Senat einen Informatiker oder
einen Ingenieur der Informationstechnik an, der Erfahrung in der Programmierung
von Befehlsausfiihrungssystemen unter Nutzung virtueller Speicheradressierung

besitzt.



Die Aufgabe soll durch ein Verfahren gemald Anspruch 1, ein Betriebssystem ge-
mafd Anspruch 9 und ein Computerprogrammprodukt gemaf Anspruch 13 gel6st

werden.

2. Einige der im jeweiligen Anspruch 1 aufgefuhrten Merkmale bedurfen der

Auslegung.

Der Betriebssystemkern soll gemanr Merkmal M2 bzw. M2* durch einen Task bzw.
durch eine Anwendung mit mehreren Tasks aufgerufen werden, um eine Spei-
cherabbildung auszufuhren. Als Task werden in der Anmeldung somit mit Anwen-
dungen verbundene Aufgaben, Prozesse bzw. Programme verstanden, welche
den Betriebssystemkern triggern (vgl. Beschreibung, S. 6, Z. 37 - 39 und S. 7,
Z.5-7). Merkmal M2 legt auch fest, dass die weiteren Verfahrensschritte M3 bis

M6 bzw. M7 durch den Betriebssystemkern auszufihren sind.

Merkmal M3 bzw. M3* unterscheidet zwischen einem ,virtuellen Speicherbereich”
bzw. ,virtuellen Speicherregionen“ und einem ,virtuellen Speicherraum®. Als virtu-
eller Speicherraum wird dabei der gesamte verfugbare virtuelle Speicher be-
zeichnet (als Beispiel genannt sind 3 GB in Intel-Systemen, vgl. Beschreibung,
S.7,Z. 7 - 17). Dagegen wird unter dem virtuellen Speicherbereich bzw. der
Region ein Teil des Speichers verstanden, welcher mit einem Task verbunden ist,
um Code oder Daten zu speichern; synonym verwendet werden in der Anmeldung
hierfir auch die Begriffe ,virtuelle Speicherflache“ oder ,Adressraum® (vgl. Be-
schreibung, S. 12, Z. Z. 40 - S. 13, Z. 12). Gemal} Merkmal M3 bzw. M3* erfolgt
ein Zuordnen eines virtuellen Speicherbereichs zu einem Adressraum innerhalb
des virtuellen Speicherraums, wobei dieser Adressraum keine aktiven Abbildun-
gen zu Daten oder zu Code aufweisen soll, d. h. aus dem insgesamt zur Verfu-
gung stehenden Speicherraum soll einem Task ein Speicherbereich zugeordnet

werden, der ,frei“ ist, bzw. an dessen Stelle ein ,Loch* vorliegt, wie in der Anmel-



dung in Zusammenhang mit Figur 3 erlautert ist. Merkmal M3.1 bzw. M3.1* legt
dabei fest, dass der dem Speicherbereich oder der Speicherregion jeweils zuge-
ordnete Adressraum die jeweils niedrigstmdégliche Adresse besitzt. Dies bedeutet
nichts anderes, als dass mit dem Suchen nach freien virtuellen Speicherbereichen
im virtuellen Speicherraum bei niedrigen Adressen begonnen wird, und der erste
freie Bereich mit zugehoriger Adresse dem jeweiligen Task zugeordnet wird (vgl.
Beschreibung, S. 12, Z. 40 - S. 13, Z. 17).

Fur den zugeordneten Speicherbereich wird gemaR Merkmal M4 bzw. M4* die
Endadresse ermittelt, welche die Endadresse des von dem Task beanspruchten
Speicherbereichs darstellt (vgl. Beschreibung, S. 14, Z. 26 - 28).

Diese ermittelte Endadresse soll gemall Merkmal M5 mit einem ,aktuellen dyna-
mischen Codesegment-Grenzwert” verglichen werden.

Als Codesegment wird vorliegend der Bereich des Arbeitsspeichers bezeichnet,
der das zur Ausfuhrung geladene Programm oder den zur Ausfiihrung geladenen
Task geladen hat. Der Codesegment- Grenzwert stellt den aktuellen Adresswert
dar, welcher als Adressgrenze fur die Codeausfilhrung gespeichert vorliegt und
vom Prozessor tberwacht wird (vgl. Beschreibung, S. 6, Z. 27 -31und S. 7, Z. 35
- 37). Dieser wird gemafl Merkmal M6 fur den Fall, dass er kleiner als die ermit-
telte Endadresse ist, auf die ermittelte Endadresse fur den Task gesetzt. Denn der
Codesegment-Grenzwert soll so gesetzt werden, dass er im Wesentlichen gleich
der Ausfuhrgrenze fir den gerade laufenden Code (den aktuell laufenden Task) ist
(vgl. S. 3, Z. 35 - 37). Durch den Zusatz ,dynamisch® fur den Codesegment-
Grenzwert in den Merkmalen M5 und M6 ist festgelegt, dass die im Merkmal M6
festgelegte Anpassung des Grenzwerts zur Laufzeit stdndig — taskbezogen — er-

folgt, gemal Merkmal M2 etwa bei jedem Aufruf eines (neuen) Tasks.

Merkmal M7 erlautert, dass die Verarbeitung unter Verwendung einer Programm-
laufabschirmung mit dem Codesegment-Grenzwert fortgesetzt wird, was lediglich

bedeutet, dass entweder der bereits festgelegte aktuelle Codesegment-Grenzwert
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herangezogen wird oder der aufgrund der Anpassung gemal Merkmal M6 dyna-
mische Codesegment-Grenzwert (vgl. Fig. 4, Schritte 408, 410, 412).

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag geht Gber den Inhalt
der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus (8 38 Satz 1
PatG).

Der mit den urspringlichen Anmeldeunterlagen eingereichte Patentanspruch 1

lautete:

.verfahren zum Sichern des Betriebs eines Befehlsausfihrungssys-
tems, wobei das Verfahren aufweist:

Abbilden einer Vielzahl von virtuellen Speicherbereichen, wobei die
Vielzahl der virtuellen Speicherbereiche mit einer Vielzahl von Auf-
gaben verbunden ist, in eine Vielzahl von Adressraumen, welche
substanziell die niedrigstmdglichen Adressen besitzen;

Verfolgen einer Ausfihrungsgrenze fir jede aus der Vielzahl von
Aufgaben, wobei die Ausfiihrungsgrenze mit einer héchsten ausfihr-
baren virtuellen Speicheradresse fur wenigstens eine aus der Viel-
zahl von Aufgaben korrespondiert;

Setzen eines dynamischen Codesegment-Grenzwertes, so dass er
substanziell gleich der Ausfihrungsgrenze fir eine aktuelle Aufgabe
aus der Vielzahl von Aufgaben ist; und

Ablehnen einer Ubertragung der Ausfiihrungssteuerung auf einen
Code, welcher bei einer virtuellen Speicheradresse positioniert ist,
welche hoher als diejenige ist, welche durch den Codesegment-

Grenzwert definiert ist.”
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Gegenuber diesem ursprunglichen Anspruch 1 ist im geltenden Anspruch 1 nach
Hauptantrag u. a. kein Verfolgen einer Ausfiihrungsgrenze fiir jede Aufgabe vor-

gesehen und kein Ablehnen einer Ubertragung der Ausfiihrungssteuerung.

Zur Offenbarung des geltenden Anspruchs 1 nach Hauptantrag hat die Anmelderin
verwiesen auf die Figuren 3 und 4 sowie auf die Seite 12, Zeilen 23 bis 26 und 40
bis 41, Seite 13, Zeilen 5 bis 6 und 9 bis 12, Seite 14, Zeilen 10 bis 15 und 19 bis
35 sowie Seite 18, Zeilen 7 bis 11 der vorliegenden Anmeldung (vgl. Abschnitt 2.1
der Beschwerdebegrindung vom 1. Juni 2015). Hinsichtlich der in den Ausfih-
rungsbeispielen gemal Figur 3 und 4 vorgesehenen Prifung von Speicheraus-
fuhrbits verweist die Anmelderin auf den ersten Absatz auf Seite 12 der Beschrei-

bung.

Gemald Merkmal M3 wird ein virtueller Speicherbereich zu einem Adressraum ei-
nes virtuellen Speicherraums zugeordnet, wodurch der Speicherbereich mit dem
Task verbunden wird. Der zugeordnete Speicherbereich soll als einzige weitere
Bedingung keine aktiven Abbildungen zu Daten oder zu ausfuhrbarem Code auf-
weisen, also nicht belegt sein. Der Speicherbereich kann somit zur Abbildung von
Daten oder fur ausfuhrbaren Code oder beides gemeinsam genutzt werden. Die
weiteren Verfahrensschritte betreffen somit ebenfalls als abzubildende Bereiche
einschlie3lich der Endadresse sowohl Datenbereiche als auch ausfiihrbare Berei-
che. Die Ablaufdiagramme der Figuren 3 und 4, welche, wie die Anmelderin in der
mindlichen Verhandlung erlauterte, die im geltenden Anspruch 1 beanspruchte
Initialisierung der Prozesse betreffen, umfassen jedoch jeweils einen Uberpri-
fungsschritt, ob es sich bei den abzubildenden Bereichen um Datenbereiche oder
um ausfiuhrbare Bereiche handelt. In der Figur 3 ist dieses als PROT_EXEC Bit
realisiert (vgl. Schritt 304, S. 12, Z. 29 - 34), in der Figur 4 entsprechend als virtu-
elles Speicherausfuhrbit (vgl. Schritt 404, S. 14, Z. 15 - 23). Wenn diese Bits nicht
gesetzt sind, so handelt es sich bei den abzubildenden Bereichen nicht um aus-
fuhrbare Bereiche, sondern um Datenbereiche. Fiur Datenbereiche erfolgt, wie in

den Figuren 3 und 4 in den Schritten 306 bzw. 406 festgelegt, eine ,normale Ab-
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bildung“ bzw. ,normale Verarbeitung®, das heil3t, das Verfahren der in den Schrit-
ten 308 bis 312 bzw. 408 bis 412 festgelegten Programmlaufabschirmung, wie sie
in den Merkmalen M3.1 bis M6 beansprucht ist, wird nicht durchlaufen. Eine Uber-
prifung, ob es sich bei den fur den Task abzubildenden Bereichen um Datenbe-
reiche oder um Bereiche mit ausfuhrbarem Code handelt, ist im geltenden An-
spruch 1 hingegen nicht vorgesehen. Aus den ursprunglichen Ansprichen wie
auch der Beschreibung der vorliegenden Anmeldung ist jedoch kein Verfahren
zum Sichern des Betriebs eines Befehlsausfiihrungssystem offenbart, bei dem
eine Speicherabbildung mit der Programmlaufabschirmung auch fir Datenberei-
che, welche dem Task zugeordnet sind, durchgefihrt wird.

Die Anmelderin hat in der mindlichen Verhandlung hierzu ausgefiihrt, es sei dem
Betriebssystem bekannt, welcher Task welchen Speicher verwende und es ergebe
sich aus dem ersten Absatz auf Seite 12 der Beschreibung, dass bei bestimmten
Binarformaten, insbesondere ELF-Binarformatapplikationen, Daten und Codeseg-
mente gemeinsam als Ganzes verschoben bzw. kopiert werden kénnten. Aus der
Kenntnis solcher Daten und Code umfassender Bereiche folge, so die Anmelderin,
dass die anspruchsgemaf3e Prifung und Anpassung des Codesegment-Grenz-
werts nicht zwangslaufig auf reine Codesegmente beschrankt sei. In besagtem
Absatz wird erlautert, dass fur den Fall, dass der Code, die Daten und weitere Be-
reiche zusammenbleiben missen, diese gemeinsam verschoben werden kénnen;
zur Beibehaltung der Flexibilitdt wirden daher bei bestimmten Binarformaten ,ei-
nige dieser Bereiche® ,in der Abschirmung weggelassen®. Dies besagt nichts an-
deres, als dass fur Bereiche, die sowohl Code als auch Daten enthalten, keine
Programmlaufabschirmung erfolgt, sondern eine ,normale Verarbeitung® vorge-
sehen ist, wie auch in den Figuren 3 und 4 in den Schritten 306 bzw. 406 gezeigt.
Entgegen der Argumentation der Anmelderin gibt die herangezogene Zitatstelle
daher gerade keinen Hinweis darauf, die Programmlaufabschirmung auch fur Bi-

narformate mit gemischten Code- und Daten-Speicherbereichen durchzufthren.
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Ein Verfahren zum Sichern eines Betriebs eines Befehlsausfihrungssystems, das
ein Zuordnen eines Speicherbereichs auch fur Bereiche ohne gesetztes Speicher-
ausfiihrbit — also auch fur Datenbereiche — ohne weitere Uberprifung vornimmt,
stellt somit eine unzulédssige Verallgemeinerung der Ausflhrungsbeispiele dar.
Auch aus den urspriinglichen Anspriichen, welche jeweils das Verfolgen einer
Ausfuihrungsgrenze umfassten und damit ebenfalls direkt auf die Speicherabbil-
dung von Code zielten, lasst sich eine Programmlaufabschirmung auch fir Spei-
cherbereiche von Daten nicht entnehmen. Das mit dem Anspruch 1 nach Haupt-
antrag beanspruchte Verfahren betrifft in der Gesamtheit seiner Merkmale somit
eine technische Lehre, die der Fachmann den urspriinglichen Unterlagen nicht als
maogliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann (vgl. BGH, Beschluss vom
11. September 2001 — X ZB 18/00, GRUR 2002, 49, Amtlicher Leitsatz — Dreh-
momentubertragungseinrichtung; BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 — X ZR 30/02,
GRUR 2005, 1023, Amtlicher Leitsatz — Einkaufswagen II).

4. Die in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommenen Umformulierun-

gen und Ergdnzungen beheben die unzulédssige Erweiterung nicht.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hauptan-
trag darin, dass eine Anwendung mit mehreren Tasks vorgesehen ist (vgl. Merk-
mal M2*) und dass dementsprechend mehrere virtuelle Speicherregionen, welche
mit den Tasks verbunden sind, vorgesehen sind und fir jeden der Tasks eine
Endadresse ermittelt wird (vgl. Merkmale M3* bis M4*). Zur Offenbarung der ge-
anderten Merkmale hat die Anmelderin verwiesen auf Seite 12, Zeile 40, Seite 7,
Zeilen 14 bis 17, Seite 13, Zeilen 9 bis 12 der Beschreibung sowie auf die Figuren
3,5und 6.

Auch das mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beanspruchte Verfahren weist keinen

Uberprifungsschritt auf, welcher dafiir sorgt, dass die Programmlaufabschirmung
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nur bei gesetztem Speicherausfihrbit, also nur fur ausfihrbare Bereiche, einge-
richtet wird. Das zum Anspruch 1 nach Hauptantrag Ausgefihrte gilt somit auch
fur den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1, so dass dieser ebenfalls in der Gesamtheit
seiner Merkmale eine technische Lehre betrifft, die der Fachmann den urspringli-

chen Unterlagen nicht als mogliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen kann.

5. Fur den Hilfsantrag 2 gilt nichts anderes. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2
unterscheidet sich von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 durch das hinzugeftigte
Merkmal M7, wonach ein Fortsetzen der Verarbeitung unter Verwendung einer
Programmlaufabschirmung erfolgt, welche auf dem Codesegment-Grenzwert ba-

siert.

Die Angabe, dass die Programmlaufabschirmung auf dem Codesegment-Grenz-
wert basiert, besagt lediglich, dass der vom Prozessor gespeicherte Codeseg-
ment-Grenzwert, der eine virtuelle Speicheradressgrenze definiert (vgl. Beschrei-
bung, S. 7, Z. 35 - 37), entweder als unveranderter Wert oder als dynamisch an-
gepasster Wert gemald Merkmal M6 bei der weiteren Verarbeitung herangezogen
wird. Eine Uberprifung, ob es sich bei den den Tasks zuzuordnenden Speicherre-
gionen um Adressraume fur Daten oder fiur ausfuhrbaren Code handelt, ist mit
Merkmal M7 nicht gefordert. Somit fehlt auch in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ein
Verfahrensschritt der Uberpriifung, welcher sicherstellen wiirde, dass die Pro-
grammlaufabschirmung nur fur Bereiche eingerichtet wird, fur die ein Speicher-
ausfuhrbit gesetzt ist. Das zum Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach Hilfsan-
trag 1 Ausgefuhrte gilt somit auch fir den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, so dass
dieser ebenfalls in der Gesamtheit seiner Merkmale eine technische Lehre betrifft,
die der Fachmann den urspriinglichen Unterlagen nicht als mégliche Ausgestal-
tung der Erfindung entnehmen kann.
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Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 geht somit ebenfalls tber den Inhalt der An-
meldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus (8 38 Satz 1 PatG).

6. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Patentfahigkeit des Gegenstands des
jeweiligen Anspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantrdgen 1 und 2 in
Frage steht gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik gemanR
Druckschrift D1 bis D3. Ebenso kann dahingestellt bleiben, ob die vom Betriebs-
systemkern durchzufiihrenden Verfahrensschritte zum dynamischen Anpassen
eines Codesegment-Grenzwerts als ein technisches Mittel zur Losung einer tech-
nischen Problemstellung anzusehen sind und der Ausschlusstatbestand gemaf
§ 1 Abs. 3 Nr. 3i. V. m. Abs. 4 PatG greift.

7. Mit dem jeweils nicht zulassigen Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach
den Hilfsantragen 1 und 2 sind auch die jeweiligen nebengeordneten Anspriiche 9
und 13 sowie die auf diese Anspriiche direkt oder indirekt riickbezogenen Unter-
anspruche 2 bis 8 und 10 bis 12 nicht schutzfahig, da auf diese Anspriche kein
eigenstandiges Patentbegehren gerichtet war (vgl. BGH, Beschluss vom
27. Juni 2007, X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Abschnitt 1ll. 3. a) aa) — Informations-

Ubermittlungsverfahren II).

8. Nachdem die jeweiligen Anspruchssatze nach Hauptantrag und nach den

Hilfsantrdgen 1 und 2 nicht schutzfahig sind, war die Beschwerde zuriickzuweisen.
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Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr war nach § 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfah-
rensfehlern oder unsachgeméfRer Sachbehandlung in Betracht (vgl.
Schulte/Plschel, PatG, 9.Aufl., 880 Rdn.112f. und 8§73 Rdn.131ff;
Busse/Keukenschrijver — Engels, PatG, 8. Aufl., 8 80 Rdn 85 ff. u. Rdn. 92 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte/Plschel,
a. a. 0., 8§ 73 Rdn. 143, 145). Die von der Prufungsstelle im herangezogenen Be-
scheid vom 9. Oktober 2014 ausgefihrte Begrindung weist Mangel auf, da sie
nicht nachvollziehbar, formelhaft und unvollstandig ist und eine unzutreffende

Auslegung des Patentanspruchs vorgenommen wurde.

In der vorliegenden Akte fand nach funf Prifungsbescheiden am 25. Januar 2012
eine Anhorung statt, in der die Anmelderin die Patentanspriiche 1 bis 13, welche
dem vorliegend geltenden Hauptantrag entsprechen, vorlegte. Ausweislich des
Protokolls wollte die Prifungsstelle ins schriftliche Verfahren zuriickkehren und
den Aspekt des ,Verandern des Codesegment-Grenzwertes im laufenden Betrieb®
recherchieren. Auf eine  Sachstandsanfrage der Anmelderin  vom
12. September 2014 erfolgte am 9. Oktober 2014 eine Ladung zur Anhérung am
25. November 2014, verbunden mit einem Bescheid, in dem als allgemeiner Stand

der Technik die Druckschrift D3 neu ins Verfahren eingefihrt wurde.

In dem Bescheid wird zunachst — ohne jegliche inhaltliche Bezugnahme zu Merk-
malen des Anspruchs — ausgefihrt, die Zulassigkeit des Anspruchs kénne nicht

nachvollzogen werden.
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Zur Auslegung des Anspruchs fuhrt die Prufungsstelle u. a. aus:

Zur Auslegung des Anspruchs 1:
Grundlage fiir die Auslegung des Patentanspruchs 1 ist das Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPU,

wonach ein angemeassener Schutz fir den Patentinhaber in Verbindung mit ausreichender

Rechtssicherheit fir Dritte zu erzielen ist. Im Patenterteilungsverfahren hat es der
Patentanmelder in der Hand, mit vergleichsweise geringem Aufwand Unklarheiten in den
Patentansprichen zu beheben, die ansonsten zu Lasten Dritter gingen, die erteilte Patente
verfolgen, um Schutzbereichsverletzungen zu vermeiden. Der Versuch einer rechtssicheran
Auslegung semantisch unklarer Patentanspriiche sorgt hier fiir erheblichen Aufwand, Solch
semantisch unklare Patentanspriche sind daher nicht angemessen und gehen im

Erteilungsverfahren grundsatzlich zu Lasten des Patentanmelders.

Es folgen Ausfuhrungen zu Begriffen des Anspruchs, die mdglicherweise die Klar-
heit der Merkmale in Frage stellen sollen. Schlief3lich wird festgestellt, der techni-

sche Gehalt des Anspruchs 1 lasse sich damit wie folgt zusammenfassen:

1. Aufrufen des Betriebssystemkerns durch einen Task zum Ausfiihren einer

Speicherabbildung;

2. Zuordnen eines Teils eines Speichers, welcher auf keine giltige Daten und keinen
giltigen Code enthalt zu dem Task.

3. Falls die Endadresse des Teils des Speichers grédlter ist als der Codesegment-Grenzwert,

wird der Codesegment-Grenzwert gleich der Endadresse gesetzt.

Das so beanspruchte Verfahren, so die Prifungsstelle weiter, ergebe sich aus
dem Grundwissen des Fachmanns. Dazu fuhrt sie u. a. aus, unterstelle man, dass
ein Codesegment eine ahnliche funktionale Bedeutung habe wie ein Codeseg-
ment in einer Intel-Architektur (siehe Druckschrift D3), so sei klar, dass der zuge-
ordnete Teil des Speichers nur dann durch den Task adressierbar sei, wenn er
vollstandig im Codesegment liege. Wenn die Endadresse des Teils des Speichers
grolRer als der dynamische Codesegment-Grenzwert sei, liege es damit nahe, den
Codesegment-Grenzwert auf die Endadresse zu erhéhen. Der Grenzwert werde

damit dynamisch der Endadresse angepasst.
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Mit Schriftsatz vom 20. November 2014 teilte die Anmelderin mit, die mindliche
Verhandlung (am 25. November 2014) nicht wahrnehmen zu wollen und bean-
tragte eine Entscheidung nach Aktenlage. Daraufhin erging am
24. November 2014 der Zuriickweisungsbeschluss aus Griunden des Bescheids
vom 9. Oktober 2014.

Der Zurickweisungsbeschluss stitzt sich somit darauf, der von der Prifungsstelle
ausgelegte technische Gehalt des Verfahrens nach Anspruch 1 ergebe sich aus
dem Grundwissen des Fachmanns. Bei der Auslegung, die die Prufungsstelle of-
fenbar auf Art. 69 EPU stutzt, hat die Prufungsstelle den Anspruch 1 auf die oben
aufgefuihrten Schritte 1. bis 3. verkurzt, und dabei gegenuber dem geltendem An-
spruch 1 insbesondere Merkmal M3.1, wonach der Adressraum die niedrigstmdg-
liche Adresse besitzen soll, Merkmal M4, wonach die Endadresse des Speicher-
bereichs zu ermitteln ist, sowie die Adjektive ,aktuell und dynamisch® fur den
Codesegment-Grenzwert weggelassen. Dies stellt eine nicht zulassige Verallge-
meinerung des beanspruchten Verfahrens auf einzelne Teilmerkmale dar. Ob
diese unzutreffende Auslegung dadurch begrindet war, dass die Prifungsstelle
sich auf einen Artikel des EPU bezieht, der im Priifungsverfahren vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt auch fur eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase
unbeachtlich ist, kann dahingestellt bleiben. Die von der Prufungsstelle angefihrte
Begriindung, das so (wie von der Prifungsstelle ausgelegte) beanspruchte Ver-
fahren ergebe sich aus dem Grundwissen des Fachmanns, beruht allein auf Be-
hauptungen und stellt fur den Anmelder keine nachprifbare Argumentation dar.
Zudem wurde der Fachmann von der Prifungsstelle im gesamten Prifungsverfah-
ren, und insbesondere in dem Bescheid vom 9. Oktober 2014, auf den die Zu-
rickweisung sich stitzt, nicht definiert, so dass ungeklart bleibt, was zu dessen
Fachwissen gehdrt. Auch aus der im Bescheid als ,allgemein und im Ubrigen®
noch aufgeftihrten Zitatstelle aus Druckschrift D1 und den knappen Ausfiihrungen
dazu ergibt sich kein konkreter Bezug zu den beanspruchten Verfahrensschritten,

der fur den Anmelder nachvollziehbar gewesen wére.
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Zudem wurde eine Zurlckweisung der Anmeldung mangels einer zulassigen An-
derung des Patentanspruchs angekundigt, falls die Anmelderin die urspriingliche
Offenbarung des Anspruchs 1 nicht detailliert nachweise. Dass die Zulassigkeit
des Anspruchs 1 nicht nachvollzogen werden kénne, stellt lediglich eine Behaup-
tung der Prufungsstelle dar, da jegliche Bezugnahme zu Merkmalen des An-

spruchs 1 fehlt.

Der Senat sieht diese nicht nachvollziehbare, formelhafte und unvollstandige Be-
grindung und die unzutreffende, willkirlich verknappte Auslegung des Patentan-
spruchs als eine mangelhafte Begriindung und mangelbehaftete Sachbehandlung
der Anmeldung durch die Prifungsstelle an, so dass eine Einbehaltung der Be-
schwerdegebihr unbillig erschiene (Schulte/Plischel, a. a. O., 8 73 Rdn. 143, 145
und Busse/Keukenschrijver — Engels, a. a. O., 8 80 Rdn. 97, 129).

V.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der FUhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Otten-Dunnweber Altvater
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