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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 30 493.5-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muandliche Verhandlung vom 12. Dezember 2005 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter v. Zglinitzki,

Dr.-Ing. Kaminski und Dr.-Ing. Scholz

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle fir Klasse G 05 D des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 14. April 2003 abgeandert und das Patent mit den Pa-
tentanspriachen 1 bis 11 und der Beschreibung (11 Blatt) vom
12. Dezember 2005 sowie den Zeichnungen Figuren 1 und 2 vom
2. August 2001 erteilt.

Griinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fur Klasse G 05 D - hat
durch Beschluss vom 14. April 2003 auf die am 25. Juni 2001 eingereichte Pa-
tentanmeldung das Patent 101 30 493 gemal} Hilfsantrag Il vom 8. April 2003 er-
teilt und ausgefuhrt, dass der mit gleichem Datum eingereichte Hauptantrag und
Hilfsantrag | jeweils einen Patentanspruch 10 enthielten, mit dem fur ein - geman
1 § Patentgesetz vom Patentschutz ausgeschlossenes - Computerprogramm an

sich Schutz begehrt werde, und die jeweiligen Antrage deshalb zurickzuweisen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
19. August 2003.

Die Anmelderin hat in der muandlichen Verhandlung neue Unterlagen eingereicht

und beantragt,

den angefochtenen Beschluss des Patentamts abzuandern und
das Patent mit den Patentansprichen 1 bis 11 und der Beschrei-
bung (11 Blatt) vom 12. Dezember 2005 sowie den Zeichnungen

Figuren 1 und 2 vom 2. August 2001 zu erteilen.



Der Patentanspruch 1 lautet (mit einer eingefigten Merkmalsgliederung):

,Verfahren zur Freigabe des Zugriffs auf ein elektronisches Steu-
ergerat (2) durch eine Rechnereinheit (1) zur Programmierung des
elektronischen Steuergerats (2) mit einer Software (3), wobei in
der Rechnereinheit (1) zumindest eine Vergleichsgrof3e (9a, 9b,
9c) und eine erste Prufgrofle (PG1) gespeichert sind, eine zweite
Prufgroe (PG2) in dem elektronischen Steuergerat (2) ge-
speichert ist und eine dritte Prifgrofie (PG3) in der Software (3)
festgelegt ist, mit folgenden Verfahrensschritten:

a) - Einlesen der zweiten Prifgrolle (PG2) aus dem elektroni-
schen Steuergerat (2) und der dritten (PG3) aus der Soft-
ware (3) in die Rechnereinheit (1);

b) - Uberprifen der PrifgroRen (PG1, PG2, PG3) beginnend mit
der ersten Priufgrofle (PG1) mit zumindest jeweils einer der
Vergleichsgrofien (9a, 9b, 9c) auf Identitat;

c) -Vergleich der festgestellten Identitat mit zumindest einem Tell
eines Freigabekriteriums (PG1==dev; PG1==ser; PG2==uni,
PG3==uni; PG1==PG2==PG3); und

d) - Freigabe des Zugriffs bei Erfullung des Freigabekriteriums
(PG1==dev; PG1==ser; PG2==uni, PG3==uni;
PG1==PG2==PG3).”

Der Patentanspruch 10 lautet:
,Computerprogramm mit Programmcode zur Durchfuhrung aller

Verfahrensschritte nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wenn das

Programm (6) in einem Computer (1) ausgefthrt wird.*



Der Patentanspruch 11 lautet:

,Computerprogramm mit Programmcode, der auf einem maschi-
nenlesbaren Trager gespeichert ist, zur Durchfihrung des Verfah-
rens nach einem der Anspriche 1 bis 9, wenn das Programm (6)

in einem Computer (1) ausgefuhrt wird.”

Der Anmeldung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und ein Computerpro-
gramm zur Durchflihrung des Verfahrens zu schaffen, mit dem der Zugriff auf das
Steuergerat freigegeben wird, wobei eine Unterscheidung zwischen verschiede-

nen Berechtigungen erfolgt (Seite 1c¢ der geltenden Beschreibung).

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass in der dem Anmeldegegenstand
nachstkommenden DE 195 36 490 A1 mit dem dortigen Sicherheitssignal lediglich
eine Ubliche ,PIN-Abfrage” offenbart sei, die keine unterschiedlichen Zugriffsbe-
rechtigungen ermdgliche. Der daruber hinaus vorgesehene Vergleich von Kon-
trollsummen habe nichts mit der Zugriffsberechtigung zu tun, sondern diene ledig-
lich zur Prufung einer korrekten Datentbermittlung.

Demgegenuber sei mit der anspruchsgemallen Speicherung an drei verschiede-
nen Orten in Verbindung mit der im geltenden Hauptanspruch nunmehr angege-
benen Reihenfolge der Abfrage die Mdglichkeit gegeben, unterschiedlich autori-
sierbare Zugriffe bereits werksseitig zu installieren, die entweder dem Benutzer
der Rechnereinheit, dem jeweiligen Steuergerat oder dem zu installierenden Pro-
gramm zugewiesen wurden.

Solches sei durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.

Hinsichtlich der auf ein Computerprogramm gerichteten zurtickgewiesenen Pa-
tentanspriche 10 und 11 verweist die Anmelderin darauf, dass nach der herr-
schenden Rechtsprechung Programme, die technischer Natur sind, zu unterschei-

den seien von solchen, die untechnischer Natur sind.



Ein Programm sei insbesondere dann technisch, wenn es eine Abfolge techni-
scher EinzelmalRnahmen lehre, was hier der Fall sei. Denn hinsichtlich der Tech-
nizitat seien die in Bezug genommenen Anspriche 1 bis 9 zu beurteilen, die je-
weils zweifelsfrei technischer Natur seien.

Auch die im zuruckgewiesenen Patentanspruch 11 beanspruchte Losung, das
Programm auf einem Speichermedium zur Verfugung zu stellen, stelle lediglich
eine besondere Auspragung des in den Verfahrensanspriuchen beanspruchten Er-

findungsgedankens dar.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und hat mit dem geanderten Patentbegehren auch
Erfolg. Denn das gewerblich anwendbare Verfahren gemal® dem geltenden Pa-
tentanspruch 1 ist technischer Natur, neu und beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Die auf den Patentanspruch 1 ruckbezogenen, jeweils ein Computerprogramm
betreffenden Patentanspriche 10 und 11 sind aufgrund der technischen Natur des
in Bezug genommenen Verfahrens nach Patentanspruch 1 dem Patentschutz zu-

ganglich und deshalb ebenfalls gewahrbar.

Zustandiger Fachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur der Steuer- und Regelungs-
technik mit Berufserfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung, dem Betrieb und

der Wartung von programmgesteuerten Steuergeraten.

1. Umfang der rechtlichen Nachprifung im Beschwerdeverfahren
Mit dem Antrag auf Erteilung von Patentanspruchen, die auf ein Computerpro-
gramm gerichtet sind, das einen Programmcode zur Durchflhrung aller Verfah-

rensschritte nach einem der Anspriche 1 bis 9 aufweist, unterliegt die Patentfa-

higkeit dieser in Bezug genommenen Anspruche 1 bis 9 der vollen rechtlichen



Nachprifung im Beschwerdeverfahren (vgl. BGH GRUR 2002, 143, 146 |i Sp.
Abs. 2 - Suche fehlerhafter Zeichenketten).

Deshalb konnte der Erteilungsbeschluss der Prufungsstelle fur Klasse G 05 D vom
14. April 2003 auch hinsichtlich der gemaf Hilfsantrag Il erteilten Patentanspriiche

und Beschreibung antragsgemal abgeandert werden.

2 Zur Offenbarung der geltenden Patentanspriiche

Der Fachmann entnimmt die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 dem ur-
sprunglichen Patentanspruch 1, wobei die Begriffe ,Rechnereinheit bzw. ,Steuer-
gerat* innerhalb des Patentanspruchs 1 bzw. in Ubereinstimmung mit der ur-
sprunglichen Beschreibung vereinheitlicht sind.

Dass mit der zur Identitatsprifung herangezogenen ,vorbestimmten Vergleichs-
groRe” bzw. dem zu erfullenden ,einen Freigabekriterium® (urspr. PA 1) jeweils
eine der im Patentanspruch 1 bereits genannten Vergleichsgro3en gemeint war,
und eine Freigabe bei Erflllung des bereits erwahnten Freigabekriteriums zu er-
folgen hatte (geltender PA 1), entnimmt der Fachmann insbesondere Seite 3,
Zeile 34 bis Seite 4 Zeile 11 der ursprunglichen Beschreibung als zur Erfindung
gehdrend, den nunmehr beanspruchten Beginn der Identitats-Uberpriifung mit der
ersten PrufgroRe der Seite 4, Absatz 2 und Seite 5, Absatz 3.

Abgesehen von einer klarstellenden Streichung im Anspruch 2 und in der Rickbe-
ziehung des Anspruchs 3 entsprechen die geltenden Anspruche 2 bis 11 den ur-

sprunglichen Patentansprichen 2 bis 11.

3. Zur Lehre der geltenden Patentanspriche

3.1 Patentanspruch 1

Gegenstand des Verfahrens gemald Patentanspruch 1 ist die mit einer Rechner-
einheit vorzunehmende Programmierung eines elektronischen Steuergerats mit

einer (neuen) Software.



Um den Zugriff auf das Steuergerat freizugeben, sind in Rechnereinheit, Steuerge-
rat und Software jeweils eine PrufgroRe gespeichert (=festgelegt), in der Rechner-
einheit dariber hinaus zumindest eine Vergleichsgrolle.

Die Uberpriifung beginnt mit dem Einlesen der beiden ,extern“ gespeicherten
PrifgroRen in die Rechnereinheit, die auch den anschliellienden Vergleich mit zu-
mindest jeweils einer VergleichsgroRe vornimmt, wobei mit der ersten Priufgro3e
begonnen wird.

Wenn Identitat vorliegt und (dadurch) mindestens ein Teil eines Freigabekriteriums
erfullt ist, wird der Zugriff auf das Steuergerat freigegeben und die Programmie-

rung kann durchgefuhrt werden.

Mit einem solchen Verfahren wird zweifellos

ein konkretes technisches Problem (namlich der zur Anderung der
Speicherbelegung eines Programmspeichers erforderliche Zugriff auf ein pro-
grammierbares elektronisches Steuergerat)

mit technischen Mitteln (namlich einer Rechnereinheit, die die Prufgro-
Ren einlesen und vergleichen kann, mit den in der Rechnereinheit programmtech-
nisch vorgegebenen logischen Entscheidungen treffen kann und zuletzt den
Zugriff auf den Speicher des elektronischen Steuergerats freigeben kann zur Pro-
grammierung mit der (neuen) Software)

geldst, wie eine Voraussetzung fur die Patentierbarkeit es fordert
(vgl. auch BPatG, Entsch. v. 11. Mai 2005 - 19 W (pat) 24/03 m. w. N.).

Damit fallt das Verfahren gemal® Hauptanspruch nicht unter das Patentierungs-
verbot gemalf § 1 Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 PatG.

Dies gilt entsprechend fur die darauf rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 9.

3.2 Patentanspriiche 10 und 11
Mit der Angabe ,wenn das Programm in einem Computer ausgefuhrt wird“ in den
Patentansprtichen 10 und 11 wird jeweils nicht der laufende Betrieb eines Pro-

gramms unter Schutz gestellt. Vielmehr ist hierdurch ein Ruckbezug auf die Ver-



fahrensanspriche 1 bis 9 formuliert, der die Verfahrensmerkmale zum Inhalt des
Programmcodes macht.
Der Patentanspruch 10 konnte namlich nicht auf einen ,Programmcode zur

113

Durchfihrung...“ lauten, weil ein Programmcode allein noch kein Verfahren
durchflihren kann sondern erst als Anweisung an eine Datenverarbeitungsanlage

die das Programm ausfuhrt.

Nachdem den verfahrensmaRigen Anweisungen der in Bezug genommenen An-
spruche 1 bis 9 der technische Charakter nicht abgesprochen werden kann (s. 0.),
betreffen somit die Patentanspriche 10 bzw. 1 jeweils auch kein Computerpro-
gramm als solches (BGH GRUR 2002, 143, 146 - Suche fehlerhafter Zeichenket-
ten).

Sie sind damit dem Patentschutz grundsatzlich zuganglich.

4. Neuheit

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist neu.

Aus der DE 195 36 490 A1 ist ein Verfahren zur Freigabe des Zugriffs auf ein
elektronisches Steuergerat 1, 2, 3 durch eine Rechnereinheit 7 zur Programmie-
rung des elektronischen Steuergerats mit einer Software bekannt (Fig. 1, Titel, Zu-
sammenfassung, Sp. 1 Z. 24 bis 31, Sp.1 Z.65 bis Sp.2 Z.1 und Sp. 2 Z. 12
bis 6).

Das gespeicherte Bezugssignal (Sp. 4 Z. 40 bis 47) ist eine Vergleichsgrole, die
jedoch abweichend vom Patentanspruch 1 nicht in der Rechnereinheit sondern in
dem Speicher 3 der Steuereinheit gespeichert ist.

Mit dem Sicherheitssignal ist (nach dem Ubertragen von der Rechnereinheit 7)

auch eine PrufgroRe in dem bekannten elektronischen Steuergerat gespeichert.

Da die erste und zweite Kontrollsumme (Sp. 3 Z. 42 bis 56) nicht der Zugriffsfrei-
gabe dienen, worauf die Anmelderin zutreffend hingewiesen hat, unterscheidet
sich das Verfahren gemafR dem geltenden Anspruch 1 von dem bekannten schon
dadurch,



dass die VergleichsgrofRe und eine erste PrifgroRe in der Rechnereinheit
gespeichert sind, und

dass eine dritte Prufgrof3e in der Software festgelegt ist.

Mit dem Identitatsvergleich von Sicherheitssignal und Bezugssignal und der Frei-
gabe des Zugriffs bei Ubereinstimmung als Freigabekriterium fir das Aufspielen
einer Software (Sp. 4 Z. 66 bis Sp. 5 Z. 14) sind dort jedoch auch die Anspruchs-

merkmale ¢) und d) des geltenden Anspruchs 1 verwirklicht.

Aufgrund der eingangs genannten unterschiedlichen Ablageorte von insgesamt
drei PrufgroRen sowie im Hinblick darauf, dass bei dem bekannten Verfahren die
Identitatsuberpriufung nicht in der Rechnereinheit sondern in der Steuereinheit
stattfindet, unterscheidet sich der geltende Patentanspruch 1 vom Stand der
Technik schon durch das gesamte Anspruchsmerkmal

a) Einlesen der zweiten Prifgrofie aus dem elektronischen Steuergerat

und der dritten Prifgrof3e aus der Software in die Rechnereinheit.

Zwar findet dort auch eine Uberpriifung der PriifgroRe ,Sicherheitssignal“ mit der
VergleichsgrolRe ,Bezugssignal® auf Identitat statt mit anschlieRender Freigabe
des Zugriffs bei Erfullung des Freigabekriteriums ,Identitat”.
Mangels der beiden weiteren anspruchsgemafen Prifgrofien ist aber auch das
Teilmerkmal b)

Uberpriifen der PrifgroRen, beginnend mit der ersten PriifgroRe mit zu-

mindest jeweils einer der Vergleichsgrofien auf Identitat dort nicht verwirklicht.

In der DE 38 18 960 A1 ist im Zusammenhang mit einem Sicherheitsmodul flr
Datenverarbeitungsanlagen (Sp. 2 Z. 53 bis 61) auch ein Verfahren zur Freigabe
des Zugriffs auf dieses Gerat zur Programmierung mit einer Software bekannt
(Sp. 7 Z.5 bis 22), der auch durch eine Rechnereinheit 120 erfolgt (Fig. 8 und
Sp. 8 Z. 6 bis 14).
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Die einzige Prufgrofle FAV, die in der Rechnereinheit berechnet wird, d. h. dort
auch gespeichert wird (Sp. 7 Z. 23 bis 57), wird in der Software festgelegt (Sp. 7
Z. 57 bis 59), an den Sicherheitsmodul Ubertragen und dort als Vergleichsgrofle
gespeichert, die mit einer innerhalb des Moduls berechneten PrufgroRe FAV' in-
nerhalb des Moduls verglichen wird (Sp. 8 Z. 37 bis 56).

Damit sind dort zwar die Verfahrensschritte c) des d) des geltenden Patentan-

spruchs 1 verwirklicht, nicht aber die Verfahrensschritte a) und b).

Die lediglich zum Stand der Technik betreffend Prufgrofen, Vergleichsgrofien und
Freigabekriterien entgegengehaltene WO 01/44886 A2 betrifft schon kein Verfah-
ren zur Freigabe des Zugriffs auf ein elektronisches Steuergerat zur Programmie-
rung desselben mit einer Software, sondern den Zugriff eines Nutzers auf eines

oder mehrere Programme eines Computersystems (Abstract und S. 1 Z. 1 bis 4).

Ausgehend von bekannten Zugriffsberechtigungen mit statischen und dynami-
schen Passworten (S. 1 Z. 15 bis 34) ist dort angegeben, aulder einer PIN-Eingabe
Zugriffsberechtigungen zu vergleichen, die nach jedem berechtigten Zugriff im
Terminal neu berechnet und in einem Server abgelegt werden (insbes. Fig. 3 mit

dem zugehdrigen Text).

5. Erfinderische Tatigkeit

Das Verfahren nach Anspruch 1 ist erfinderisch.

Ausgehend von dem aus der DE 195 36 490 A1 bekannte Verfahren, bei dem ein
von der Rechnereinheit zu sendendes Sicherheitssignal mit nur einem Bezugssig-
nal im Steuergerat verglichen wird, stellt sich die anmeldungsgemalie Aufgabe,
ein Verfahren und ein Computerprogramm zur Durchfuhrung des Verfahrens zu
schaffen, mit dem der Zugriff auf das Steuergerat freigegeben wird, wobei eine
Unterscheidung zwischen verschiedenen Berechtigungen erfolgt, dem Fachmann

in der Praxis von selbst.
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Denn nicht alle werksseitig im Zuge der Fertigung erforderlichen Zugriffe auf ein
elektronisches Steuergerat konnen oder durfen fur den Kundendienst freigegeben

werden.

Zur Losung dieser Aufgabe mag der Fachmann auch ohne weiteres daran den-
ken, mehrere Bezugssignale als Vergleichsgrolien im Steuergerat abzuspeichern,
mit denen das Sicherheitssignal der jeweils angeschlossenen Rechnereinheit als
PrafgroRe auf Identitat Gberprift werden kann, wobei dann unterschiedliche Si-
cherheitssignale unterscheidbar waren.

Denn mit der Vergabe unterschiedlicher Sicherheitssignale nach Art der ge-
brauchlichen PIN-Nummern an mehrere Rechnereinheiten waren unterschiedliche
Zugriffsberechtigungen realisierbar, wie es zum Beispiel bei Bankautomaten seit

langem gebrauchlich ist.

Er mag auch daran denken, den Vergleich auf die Identitdt von PrufgroRen und
Vergleichsgroflen nicht im Steuergerat vorzunehmen sondern in der Rechnerein-
heit.

Denn fur das Ergebnis ,Zugriff berechtigt/unberechtigt kommt es nicht auf den Ort
der Entscheidung an und es konnte dabei der Bedarf an Rechnerkapazitat im

Steuergerat verringert werden.

Dem Fachmann fehlt aber im Stand der Technik jede Anregung, drei Prifgroen
zu verwenden, von denen eine in der Rechnereinheit, eine im Steuergerat und
eine in der Software festgelegt ist, d. h. jeweils eine PrifgroRe einer der zum An-
dern der Software erforderlichen drei Systemkomponenten zuzuordnen, und die
Abfrage auf Identitdt mit der in Rechnereinheit abgespeicherten Prifgrofie zu be-

ginnen.

Zwar sind insbesondere in der WO 01/44886 A2 zahlreiche Mdglichkeiten ange-

gebenen, einen Zugriff auf einen Datenspeicher freizugeben.
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Das nunmehr Beanspruchte stellt sich demgegenuber aber nicht als handwerkli-
che Variante dar, die im Rahmen ublichen fachmannischen Handelns lage.
Vielmehr haben die Erfinder ein Verfahren zur Freigabe des Zugriffs auf ein elekt-
ronisches Steuergerat angegeben, beim dem die MalRihahmen

-Verwendung von nur drei PrufgréRen,

-Verteilung auf die anspruchsgemaf3en Ablageorte und

-Beginn der Identitatsprifung mit der ersten PrufgroRe
einander fordernd zusammenwirken derart, dass mit geringem Aufwand eine Viel-
zahl von hierarchisch gliederbaren Zugriffsfreigaben auf zu programmierende
Steuergerate eroffnet wird, die bei der Auslieferung eines Steuergerats noch nicht

vergeben sein mussen.

Hierzu bedurfte es einer Uber bloRes fachmannisches Handeln hinausgehenden

erfinderischen Tatigkeit.

6. Mit dem geltenden Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen direkt oder indi-

rekt rickbezogenen Unteranspruche 2 bis 9 gewahrbar.
Die Neuheit und erfinderische Tatigkeit der mit den Patentanspriuchen 10 bzw. 11
beanspruchten Computerprogramme ergibt sich durch die in Bezug genommenen

Verfahrensanspriche 1 bis 9.

Die Beschreibung ist an das nunmehr geltende Patentbegehren angepasst.

Dr. Kellerer von Zglinitzki Dr. Kaminski Dr. Scholz
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