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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 009 144.7 - 53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
23. September 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie der Richterin Eder, des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt
und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 28. April 2006 aufgehoben und das Patent mit folgen-

den Unterlagen erteilt:

Patentanspriiche 1 - 15 vom 12. August 2010, eingeg. am
16. August 2010;

Beschreibung Seiten 1, 4, 4a, 5, 6, 27, 29, 30, 32 und 33 vom
12. August 2010, eingeg. am 16. August 2010, und Seiten 2,
3, 8-26, 28, 31 sowie 40 - 43 (Bezugszeichenliste) eingeg.
am 25. Februar 2004;

14 Blatt Zeichnungen mit Fig. 1, 2, 2A und 3 - 13 vom 12. Au-

gust 2010, eingeg. am 16. August 2010.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 25. Februar 2004 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingereicht. Sie tragt inzwischen die Bezeichnung:

.Logikzelle und Verfahren zum Durchfiihren einer Dual-Rail-Logikoperation

und Speichermedium?®.

Durch Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 28. April 2006 wurde der Hauptantrag der Anmelderin zuriickge-



wiesen und gleichzeitig ein Patent gemaR Hilfsantrag erteilt. Dabei umfasste der
Hilfsantrag die Patentanspriche 1 bis 13 des Hauptantrags, unter Verzicht auf die

Nebenanspriiche 14 und 15.

Zur Begrindung der Zurtickweisung des Hauptantrags hat die Prifungsstelle aus-
gefuhrt, der nebengeordnete, auf ein ,Verfahren zum Durchfihren einer Dual-Rail-
Logikoperation in einer Single-Rail-Logikumgebung® gerichtete Anspruch 14 sei
nicht gewahrbar, da kein Verfahren vorliege. Die in den Schritten b), ¢) und d)
jeweils angegebene Malinahme des ,Erzeugens” eines Daten- oder Logiksignals
lasse keinen konkreten technischen Arbeitsschritt erkennen und mache schon
dadurch deutlich, dass die Einwirkung auf das Substrat ,Datensignal” nicht durch
Schritte eines Arbeitsverfahrens, sondern einzig und allein durch eine gegenstand-
liche Schaltung erfolge. Die Patentkategorie ,Verfahren“ sei daher nicht gerecht-

fertigt.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie bean-
tragt im Schriftsatz vom 12. August 2010 (eingegangen am 16. August 2010), das
Patent auf der Grundlage der in der Beschlussformel angegebenen Unterlagen zu

erteilen.

Die Anmelderin tragt in ihrer Beschwerdebegriindung vor, der Argumentation der
Prufungsstelle kénne im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 16. September 1997 (,Handhabungsgerat®) nicht gefolgt werden, denn dort
werde die Auffassung, die bestimmungsgemale Funktionsweise einer Vorrichtung
sei kein Arbeitsverfahren im patentrechtlichen Sinne und deswegen dem Schutz
durch einen Verfahrensanspruch nicht zuganglich, als ,rechtsfehlerhaft* gertgt.
Ferner macht die Anmelderin ausdrtcklich ein Rechtsschutzbedtirfnis geltend, da
ein Verfahrens- und ein Vorrichtungsanspruch zu unterschiedlichen Schutzberei-

chen fuhrten.



Das geltende Patentbegehren, eingegangen am 16. August 2010, umfasst den
nachstehend wiedergegebenen, auf eine ,Logikzelle* gerichteten Patentan-
spruch 1 mit seinen Unteranspriichen 2 bis 13, wie sie dem erteilten Hilfsantrag
zugrunde lagen, mit lediglich einer redaktionellen Korrektur in der letzten Zeile des

Anspruchs 1 (dqo statt doq); und ferner klargestellte Nebenanspriche 14 und 15:

»L. Logikzelle zum Durchfihren einer Dual-Rail-Logikoperation
in einer Single-Rail-Logikumgebung, mit folgenden Merkma-

len:
einer Entschlisselungsschaltung mit

einer Einrichtung (102; 202) zum Empfangen eines ver-
schlusselten Datensignals (di) auf einer Dateneingangslei-
tung (D);

einer Einrichtung (104; 204) zum Erzeugen eines entschlis-
selten Datensignals (de) aus dem verschlisselten Datensi-
gnal und einem Schlissel (k) und zum Erzeugen eines kom-

plementéren entschlisselten Datensignals (dge); und

einer Einrichtung zum Ausgeben des entschlisselten Daten-
signals auf einer ersten Datenleitung (B) und des komple-
mentaren entschlisselten Datensignals auf einer zweiten
Datenleitung (BQ);

einer Verschlisselungsschaltung mit

einer Einrichtung (822) zum Empfangen eines Logiksi-
gnals (lo) auf einer ersten Logikleitung (L) und eines kom-

plementaren Logiksignals (loq) auf einer zweiten Logiklei-
tung (LQ);



14.

einer Einrichtung (824) zum Erzeugen eines verschliisselten
Logiksignals aus dem Logiksignal und/oder dem komple-

mentéaren Logiksignal und einem Schlussel; und

einer Einrichtung (826) zum Ausgeben eines verschliisselten

Logiksignals (dc) auf einer Datenausgangsleitung (DI);

einer Einrichtung (1140; 1240; 1242) zum Ausfuhren einer
Verknupfungsvorschrift, die Gber die erste Datenleitung (B)
und die zweite Datenleitung (BQ) mit der Entschliisselungs-
schaltung (100; 200) und uUber die erste Logiksignallei-
tung (L) und die zweite Logiksignalleitung (LQ) mit der Ver-

schlusselungsschaltung (820; 1020) verbunden ist,

wobei die Einrichtung (1140; 1240; 1242) zum Ausfihren
einer Verknupfungsvorschrift ausgebildet ist, um das Logik-
signal (o) und das komplementare Logiksignal (loq) entspre-
chend der VerknUpfungsvorschrift aus dem entschlisselten
Datensignal (do) und dem komplementaren entschlisselten

Datensignal (dqo) zu erzeugen.

Verfahren zum Durchfiihren einer Dual-Rail-Logikoperation

in einer Single-Rail-Logikumgebung, mit folgenden Schritten:

a) Empfangen eines verschlisselten Single-Rail-Datensi-

gnals (di);

b) Erzeugen und Ausgeben eines entschlisselten Dual-
Rail-Datensignals (do) und eines komplementaren ent-
schlusselten Dual-Rail-Datensignals (dgo) aus dem ver-
schlisselten Single-Rail-Datensignal (di) und einem
Schlussel (k);



c) Erzeugen eines Dual-Rail-Logiksignals (o) und eines
komplementadren Dual-Rail-Logiksignals (log) gemanR
einer Verknupfungsvorschrift aus dem entschlisselten
Dual-Rail-Datensignal (do) und dem komplementaren

entschlisselten Dual-Rail-Datensignal (dqo);

d) Erzeugen eines verschlisselten Single-Rail-Logiksi-
gnals (dc) aus dem Dual-Rail-Logiksignal (lo), dem kom-
plementaren Dual-Rail-Logiksignal (log) und dem Schlis-
sel (k);

e) Ausgeben des verschlisselten Single-Rail-Logiksi-

gnals (dc).

15. Digitales Speichermedium mit darauf gespeicherten Daten,
die so mit einem programmierbaren Computersystem zu-
sammenwirken koénnen, dass das Verfahren gemafll An-

spruch 14 ausgefuhrt wird.”

Hinsichtlich des Wortlauts der Unteranspriiche 2 - 13 wird auf die Akte verwiesen.

Den Patentansprichen soll die Aufgabe zugrunde liegen, eine Logikzelle und ein
Verfahren zum Durchfiihren einer Dual-Rail-Logikoperation in einer Single-Rail-
Logikumgebung sowie ein Speichermedium zu schaffen, die eine vorteilhafte Rea-
lisierung sowie eine sichere Ausfihrung von logischen Funktionen ermoglichen
und die Anfalligkeit gegen eine differentielle Stromprofilanalyse verringern (siehe

geltende Beschreibung Seite 4a Absatz 1).



Die Beschwerde ist fristgerecht eingelegt worden und auch sonst zulassig. Sie hat
auch Erfolg, da das nunmehr geltende Patentbegehren keine formalen Mangel
mehr aufweist, die Nebenordnung der Patentanspriiche in den gewahlten Patent-
kategorien zuldssig ist und fur die beanspruchten Gegensténde ein Rechtsschutz-
bedurfnis besteht, der im Verfahren zitierte Stand der Technik nicht entgegen steht
und auch sonst die Kriterien zur Patenterteilung erfillt sind (PatG 88 1 bis 5, § 34).

1. Die Anmeldung betrifft die Verarbeitung elektrischer Datensignale unter

besonderen Sicherheitsanforderungen.

Wenn sicherheitskritische Daten in einer nicht zuganglichen Schaltung verarbeitet
werden, kdnnen dennoch Uber eine Aufzeichnung des Betriebsstrom-Profils (diffe-
rentielle Stromprofilanalyse, DPA) Rickschlisse auf die verarbeiteten Daten, etwa
auf einen geheimen Schlussel o. &., gezogen werden. Als Gegenmalinahme ist
aus dem Stand der Technik bekannt (siehe Offenlegungsschrift Absatz [0006] -
[0009)]), innerhalb der zu schitzenden Schaltung zwei parallele Verarbeitungs-
pfade vorzusehen, die jeweils mit komplementaren Datenbits betrieben werden.
Dadurch muss niemals allein eine logische ,1“ oder eine logische ,0“ verarbeitet
werden, sondern zu jedem logischen Datum wird auf dem Parallelpfad immer das
komplementare Datum verarbeitet. Zusatzlich wird noch ein Vorlade-Zustand vor-
gesehen, in dem beide Pfade kurzzeitig dasselbe Potential haben; im Ergebnis
nimmt der Strom- bzw. Energieverbrauch einen relativ gleichméaRigen Mittelwert
ein, wodurch eine differentielle Stromprofilanalyse verhindert wird. Im Ubrigen
ermoglicht die parallele Ubermittlung von Signal und Komplementérsignal eine
Fehlererkennung und erhoht so die Betriebssicherheit. Dieses Prinzip zweier
paralleler, komplementar betriebener Verarbeitungspfade wird als ,Dual-Rail-

Schaltungstechnik” bezeichnet.



Werden die Daten hingegen auf einem einzelnen Pfad Gbertragen und verarbeitet
(,Single-Rail-Schaltungstechnik®), kann ein Schutz der Daten bekanntermal3en
durch Verschliusselung erreicht werden. Verschlisselte Daten kbnnen aber offen-
sichtlich nicht weiterverarbeitet, insbesondere nicht miteinander verknupft werden.

Um fir sicherheitskritische Daten eine sichere Ausfiihrung von logischen Verknip-
fungsfunktionen zu erméglichen und dabei die Anfalligkeit gegen eine differentielle
Stromprofilanalyse zu verringern, schlagt die Anmeldung eine geeignete Kombina-

tion der beiden genannten, an sich bekannten Malinahmen vor.

Als Fachmann zur Losung der genannten Aufgabe sieht der Senat einen Entwick-
lungsingenieur fir elektronische Sicherheitsschaltungen mit abgeschlossenem

Hochschul- oder Fachhochschulstudium und mehrjahriger Berufserfahrung an.

2. Die Anmelderin hat einen Patentanspruch auf eine Logikzelle gerichtet, wel-
che eine Entschlisselungsschaltung flir empfangene verschlisselte Single-Rail-
Datensignale, eine Verknipfungseinrichtung in Dual-Rail-Technik zum Ausfihren
einer Verknupfungsvorschrift, und eine Verschlisselungsschaltung zum Erzeugen
eines verschlisselten Single-Rail-Logik-Ausgangssignals aufweist. Diesem An-
spruch hat die Prifungsstelle die Patentfahigkeit zuerkannt, indem sie dem (dama-

ligen) Hilfsantrag stattgab.

Der nebengeordnete, auf ein entsprechendes Verfahren gerichtete Patentan-
spruch wurde von der Prufungsstelle aus grundsétzlichen Uberlegungen heraus

zurtckgewiesen.

3. Ein rechtlicher Grund zur Versagung eines nebengeordneten Verfahrensan-

spruchs liegt jedoch nicht vor.

3.1 Der Zuriuckweisungsbeschluss ist damit begriindet worden, dass der Ver-

fahrensanspruch nicht gewahrbar sei, weil kein Verfahren vorliege. Die in den



Schritten b), ¢) und d) jeweils angegebene MalRhahme des ,Erzeugens” eines
Daten- oder Logiksignals lasse keinen konkreten technischen Arbeitsschritt erken-
nen und mache schon dadurch deutlich, dass die Einwirkung auf das Substrat
,Datensignal“ nicht durch Schritte eines Arbeitsverfahrens, sondern einzig und
allein durch eine gegenstandliche Schaltung erfolge. Die Patentkategorie ,Verfah-

ren” sei daher nicht gerechtfertigt.

Zur Stutzung ihrer Argumentation hatte die Prifungsstelle in einem Vorbescheid
auf die Entscheidung 8 W (pat) 307/61 des Bundespatentgerichts (BPatGE 8, 136)
verwiesen. Demnach unterliege die Patentkategorie, in die eine Erfindung einzu-
ordnen ist, nicht der Wahl des Anmelders, sondern bestimmte sich nach objekti-
ven Gesichtspunkten und anerkannten Definitionen flr die einzelnen Patentkate-
gorien. Der Anmelder sei zu einer Aufspaltung des Schutzbegehrens in nach
Patentkategorien getrennte Merkmale verpflichtet. In der Entscheidungsbegrin-
dung wird ausgefuhrt, ein Arbeitsverfahren sei eine Tatigkeit, bei der auf ein Sub-
strat (Objekt) eingewirkt werde, ohne dass es Ziel der Einwirkung sei, dieses

selbst zu verandern.

3.2 Diese Auffassungen zur Auswahl der Patentkategorie und zur Formulierung
der jeweiligen Patentanspriche werden durch die jungere Rechtsprechung des

Bundesgerichtshofs jedoch nicht bestétigt.

Vielmehr kann ,jede technische Betatigung, durch die Arbeitsschritte vollzogen
werden, ohne dass dabei eine Veranderung des behandelten Objekts eintritt, ...
grundsatzlich als Arbeitsverfahren patentrechtlich geschitzt werden* (BGH GRUR
1998, 130 - Handhabungsgerat). Im vorliegenden Fall sind dies die einzelnen
Arbeitsschritte der Logikzelle, welche bestimmte Daten- und Logiksignale in einer

bestimmten Reihenfolge und Abhangigkeit erzeugt.

Dabei kann der Anmelder die Erteilung des Patents grundsatzlich in der Ausge-

staltung verlangen, die der gegebenen neuen technischen Lehre entspricht. Lasst
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sich die Erfindung in mehrere Patentkategorien einordnen, hat der Anmelder des-
halb nicht nur das Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen die-
jenige Kategorie zu wahlen, die er wiinscht (BGH GRUR 1986, 163 - Borhaltige
Stéahle); er ist dariber hinaus berechtigt, die Erteilung des Patents in jeder Patent-
kategorie zu beanspruchen, der sich die angemeldete Erfindung nach ihrem tech-
nischen Inhalt zuordnen lasst. ,Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren
Patentansprichen ... mehrerer Patentkategorien kann daher allenfalls dann als
unzulassig angesehen werden, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten
Umfang im Einzelfall aus besonderen Grinden keinerlei Interesse des Anmelders
erkennbar ist und der Anmelder mit einem der kumulierten Patentanspriche kei-
nen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewahrung
der anderen Patentanspriiche bereits erhalt* (BGH BIPMZ 2006, 285 - Mikropro-
zessor; vgl. BGH - Handhabungsgerat, a. a. O.; BGH GRUR 1970, 601 - Fungi-
zid).

Der letztgenannte Fall liegt hier jedoch nicht vor, denn es ist bereits nicht auszu-
schlieBen, dass sich das beanspruchte Verfahren auch anders ausfuihren lasst als
mit der dezidiert aus drei Schaltungsbaugruppen (Entschlisselungsschaltung, Ein-
richtung zum Ausfuhren einer Verknupfungsvorschrift, Verschliisselungsschaltung)
bestehenden Logikzelle nach Anspruch 1. Ferner kommt Verfahrensanspriichen

schon grundsatzlich ein anderer Schutzbereich zu als Vorrichtungsansprichen.

Sonach ist das Patentbegehren mit den Patentansprtichen 1 und 14 nicht auf eine
mehrfache Patentierung ein und desselben Gegenstandes gerichtet. Dass in dem
Patenterteilungsantrag ein Missbrauch liegen kénnte, hat die Prifungsstelle nicht

behauptet und ist auch nicht ersichtlich (vgl. BGH - Mikroprozessor, a. a. O.).

3.3 Die Offenbarung des geltenden Anspruchs 14 stltzt sich auf den urspring-
lichen Anspruch 16 und die zugehotrige Beschreibung, insbesondere die zu
Figur 11 und Figur 12 beschriebenen Arbeitsschritte der Logikzelle.
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Die Patentfahigkeit des Verfahrensanspruchs 14 ist vorliegend nicht anders zu
beurteilen als die des bereits erteilten Vorrichtungsanspruchs 1. Die im Verfahren

zitierten Druckschriften stehen nicht entgegen.

Damit besteht kein patentrechtlicher Grund, den beantragten Verfahrensanspruch

zu verweigern. Der Zurickweisungsbeschluss war daher aufzuheben.

4. Dem auf ein ,Speichermedium® gerichteten Nebenanspruch 15 stehen in
der nunmehr geltenden Formulierung keine Bedenken entgegen (vgl. BGH GRUR
2002, 143 - Suche fehlerhafter Zeichenketten). Seine Offenbarung stitzt sich auf
den letzten Absatz der Beschreibung. Seine Patentfahigkeit wird durch die Rick-

beziehung auf das Verfahren nach Anspruch 14 getragen.

5. Die Beschreibung wurde in zulassiger Weise angepasst. Das Patent konnte

daher so wie nunmehr beantragt erteilt werden.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Wickborn
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