BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 43/03 Verkindet am
28. Juli 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 21 874.5-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie des Richters Dipl.-Ing. Prasch, der Richterin
Eder und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

beschlossen:

Die Beschwerde wird zuriickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Griunde

Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Arbeitsweise und Einsatz eines speziellen Standard-Datenein-

gangs-/Datenausgangsprozessors"
istam 5. Mai 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht worden.
Sie wurde von der Prufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts durch Beschluss vom 28. Januar 2003 mit der Begrundung zuruckge-
wiesen, dass der einzige Patentanspruch keine nacharbeitbare Lehre zum techni-
schen Handeln gebe.
Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde des Anmelders.
Er beantragt im Beschwerdeschriftsatz vom 12. Februar 2003 sinngemaln,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent zu erteilen;

ferner

die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr.

Der unverandert geltende Patentanspruch 1, hier mit einer denkbaren Gliederung

versehen, lautet:

"Ein Spezialprozessor dadurch gekennzeichnet, dass er

(@) ohne Verlust an Ubertragungsgeschwindigkeit



(b) mit einem von rund 7,3585 * 10'°'® méglichen Schliisseln

(c) ein- und ausgehende Daten ent- bzw. verschlisseln kann, in-

dem er jedes Zeichen nach einer Tabelle ersetzt

(d) und jeweils 256 Zeichen nach einer zweiten Tabelle ver-

tauscht,

(e) nach dem Entschllsseln wieder die urspriingliche Lange der

Daten herstellt,

(f) den Zugriff auf die Datenbank der Schlissel nur zur Erledi-
gung seiner Aufgaben ausfihrt und sonst keinen Zugriff auf

diese Datenbank ermdglicht, und

(g) zum Entschlisseln selbst in der Lage ist, aus den Tabellen
fur die Verschlisselung wahrend des Ladens aus der Daten-

bank Tabellen zur Entschlisselung zu erzeugen.”

Dem Gegenstand dieses Patentanspruchs soll die Aufgabe zugrunde liegen, Da-
ten grundsatzlich nur verschlusselt durch die Leitungen zu senden und damit ei-
nen unberechtigten Zugang zumindest deutlich zu erschweren, sowie die Schlis-
sel physisch von allen Ubrigen Daten zu trennen (vgl. Beschreibung Seite 1 Ab-
satz 4).

Zur Begrindung seiner Beschwerde flihrt der Anmelder im Beschwerdeschriftsatz
aus, dass die vorliegende Anmeldung auf seine gleichzeitig eingereichte Anmel-
dung 101 21 867.2-31 (im folgenden: ,Parallelanmeldung“) Bezug nehme, deren
Prifungsergebnis Voraussetzung fur eine sinnvolle Prifung seiner vorliegenden
Anmeldung sei und — sinngemal — hatte abgewartet werden miussen; insofern

liege ein erheblicher Bearbeitungsmangel vor. In der Offenlegungsschrift zu



101 21 867.2-31 seien alle erforderlichen Details enthalten. Ferner gehe der Auf-

bau des beanspruchten Prozessors aus der (einzigen) Zeichnung hervor.

Zum Termin der mundlichen Verhandlung ist der Anmelder, wie angekindigt, nicht

erschienen.

Die Beschwerde ist rechtzeitig erhoben und auch im Ubrigen zuléssig. In der Sa-
che hat sie keinen Erfolg, da der als Erfindung beanspruchte Gegenstand in der
Anmeldung nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann ihn
ausfuhren kann (PatG § 34 Abs. 4).

1. Der Offenbarungsgehalt der Parallelanmeldung 101 21 867.2-31 ist nicht

Teil der Offenbarung der vorliegenden Anmeldung.

Grundsatzlich ist anerkannt, dass sich der Inhalt eines fremden Dokumentes in
den Offenbarungsgehalt einer Anmeldung — unter bestimmten Bedingungen — mit
aufnehmen lasst (vgl. BPatG Mitt 1985, 153). Dies setzt jedoch eine ausdriuckliche
Bezugnahme voraus, aus der hervorgeht, was genau aus dem fremden Dokument
als wesentlich flr die beanspruchte Erfindung angesehen wird (vgl. BPatGE 31,
204-207: ,Bei einer Bezugnahme auf eine zuvor eingereichte Patentanmeldung ...
gehort der Inhalt ... dann nicht in vollem Umfang zur Anmeldung, wenn ersichtlich
nur auf einen bestimmten Teilinhalt Wert gelegt wurde.®). In der vorliegenden An-
meldung befindet sich lediglich in Absatz [0006] der Offenlegungsschrift ein Bezug
derart, dass sie den ,nachfolgend beschriebenen Teil der Erkenntnisse aus der
Erfindung ... “ (der Parallelanmeldung) nutze, woraufhin vier konkrete Punkte auf-
gezahlt und erlautert werden. Eine derartige Formulierung ist abschlieend, sie
lasst nicht zu, dass ein Uber das in der Anmeldung konkret Zitierte hinausgehen-
der Inhalt der Parallelanmeldung als erfindungswesentlich offenbart zu betrachten

ware.



Somit kann der Offenbarungsgehalt der Parallelanmeldung 101 21 867.2-31 nicht

zur Erlauterung der vorliegenden Anmeldung herangezogen werden.

2. In der Anmeldung ist eine Lehre/Erfindung nicht so vollstandig offenbart,

dass sie fur den Fachmann am Anmeldetag nacharbeitbar gewesen ware.

Der (einzige) Patentanspruch ist auf einen ,Spezialprozessor® gerichtet. Konkrete
Vorrichtungsmerkmale eines Spezialprozessors sind aber nicht beansprucht und
in der Anmeldung nur bruchstlickhaft (z.B. Offenlegungsschrift [0013] ,Jeweils
zwei Datenpuffer...“) beschrieben. Im Ubrigen erschopft sich der Patentanspruch
in einer — teilweise unklaren — funktionellen Beschreibung des zugrundeliegenden
Kryptographieverfahrens, auch die einzige Figur wird i.w. nur funktional erlautert.
Funktionelle Umschreibungen von Vorrichtungsmerkmalen sind zwar grundsatz-
lich zulassig, aber nur insoweit, als aus ihnen die konkrete Struktur des bean-

spruchten Spezialprozessors erkennbar wird. Daran fehlt es hier.

Als zustandiger Fachmann ist ein Entwicklungsingenieur flir elektronische Bau-
steine mit Fachhochschulausbildung anzusehen, der einen Kryptographen als
Fachmann fur die beabsichtigte Verschlisselungsfunktion hinzuziehen wird.

Beim Versuch, die Lehre der Anmeldung zu realisieren, wird dieser Fachmann auf
zumindest drei grundsatzliche Problemstellungen stol3en, fir deren Losung er

keine Hinweise in der ursprunglichen Offenbarung findet:

21 Gemall Merkmal (a) soll der Spezialprozessor die Ent- bzw. Verschlisse-
lung ,ohne Verlust an Ubertragungsgeschwindigkeit‘ durchfiihren. Entsprechend
den Merkmalen (c) und (d) erfolgt die Ent- bzw. Verschlisselung in zwei aufeinan-
derfolgenden, d.h. nacheinander zu bearbeitenden Schritten. Diese werden beide
eine gewisse Zeitspanne bendtigen und somit die Ubertragungsgeschwindigkeit
zwangslaufig verringern. Irgendeine konkrete Anleitung oder Anregung, wie die

zwei Schritte ,ohne Verlust an Ubertragungsgeschwindigkeit® realisiert werden



konnten, findet sich in der gesamten Anmeldung nicht. Insbesondere sind keine
hinreichend konkreten Hinweise auf eine strukturelle Gestaltung des Spezialpro-

zessors entnehmbar, die dies bewirken konnte.

2.2 Beansprucht ist gemalk Merkmal (f), dass der Spezialprozessor auf die
Datenbank der Schlussel einen Zugriff ,nur zur Erledigung seiner Aufgaben® aus-

fuhren darf, ansonsten aber keinen Zugriff ermoglicht.

Diese ,seine Aufgaben“ werden aber nirgendwo genau definiert. Ebenso sind
keine MalRnahmen offenbart, mit denen ,ansonsten® ein Zugriff unterbunden wird.
Uber die Erledigung der Ver- und Entschliisselung hinaus diirfte auch eine Schliis-
selverwaltung notwendig sein (vgl. z.B. Offenlegungsschrift [0018]: Wenn ein
SchlUssel verloren ging, muss der Eintrag in einer Datenbank geléscht werden;
ebenso durfte es erforderlich sein, erstmalig oder fur neue Nutzer Schlissel abzu-
speichern). Hierzu findet sich lediglich der Hinweis, dass ,der Prozessor diese Ta-
bellen Uber spezielle Leitungen zugefuhrt bekommt® (siehe Offenlegungsschrift
[0009]). Es bleibt offen, inwieweit der Prozessor daflir eine Schreiberlaubnis ha-
ben soll, woran — falls ja — ein unerlaubter Zugriff erkennbar ist oder — falls der
Prozessor diese Tabellen aus Sicherheitsgrinden nicht verwalten darf — wie sonst

das geschehen soll und wie dann die Sicherheit der Tabellen gewahrleistet wird.

Dartber hinaus: Nachdem gemafly Offenlegungsschrift [0005] die Schlissel phy-
sisch von allen Ubrigen Daten getrennt sein sollen, durfte ein Versenden eines
SchlUssels Uber das Datennetz nicht in Frage kommen. Das bedeutet aber, dass
zur Ver- und zur Entschlisselung identische Schllssel jeweils an zwei verschie-
denen Stellen gespeichert werden mussen. Der Fachmann findet ebenfalls keinen
Hinweis, ob und wie der beanspruchte Spezialprozessor auszulegen ist, damit

dies moglich wird.

2.3 Ziel der Anmeldung ist eine sichere Verschlusselung der Daten. Dazu sol-

len gemaly Offenlegungsschrift [0006] Punkt 1 ,zwei Tabellen aus jeweils 256



Werten ... in beliebiger Reihenfolge“ als Schlissel vorgesehen sein. Diese Mal}-
nahme kann aber eine sichere Verschlusselung nicht in jedem Fall gewahrleisten.
Denn ,in beliebiger Reihenfolge“ umfasst auch solche Tabellen, die ganz oder na-
hezu mit den Eingangsdaten identische Ausgangsdaten erzeugen. Die Anzahl sol-
cher unbrauchbarer Verschlisselungstabellen ist groRer als es zunachst scheint:
Ubliche zu verschlisselnde Texte enthalten lediglich rund 80 benutzte Zeichen
(26 Klein- und 26 GroRbuchstaben, 10 Ziffern und 10 — 20 Satzzeichen). Samtli-
che Tabellen, welche veranderte Kombinationen nur der Ubrigen 256 — 80 =
176 Zeichen enthalten, aullerdem diejenigen, die nur wenige der 80 benutzten
Zeichen verandern, sind mehr oder weniger unbrauchbar. Offensichtlich ist die
Qualitat der Verschlisselung — auch wenn nicht gleich ein identischer Text als
verschlusselter Text ausgegeben wird — fur den Benutzer unkalkulierbar, es dirfte
etliche Tabellenkombinationen geben, deren Kodierung relativ leicht zu brechen
ist. Deswegen ist allein nach der Lehre der Anmeldung die zugrundeliegende
Aufgabe, einen unberechtigten Zugang zu erschweren, nicht zuverlassig geldst.
(Vgl. auch BPatGE 41, 120 — 127, 2. Leitsatz: am fertigen Produkt — hier: dem
Spezialprozessor — ist nicht erkennbar, ob die erfindungsgemafle Aufgabe im

Einzelfall Uberhaupt gelost ist.)

Zusammenfassend kann der Durchschnittsfachmann das angestrebte Ziel mit der
in der Anmeldung offenbarten Lehre allein nicht erreichen. Besonders fehlen ihm
konkrete Hinweise zum Aufbau des beanspruchten Spezialprozessors. Dadurch
sind weitergehende Uberlegungen erforderlich, die das ubliche MaR fachmanni-
schen Handelns Ubersteigen und ggf. sogar selbst erfinderische Qualitdt haben
mussten. Deshalb ist eine Patentierung mangels nacharbeitbarer Lehre nicht

maoglich.

3. Die Ausfuhrungen des Anmelders im Beschwerdeschriftsatz vom 12. Fe-
bruar 2003 und in seiner E-Mail vom 5. Juli 2005 vermdgen an dieser Be-

urteilung nichts zu andern.



Zwar werden in beiden Eingaben weitergehende technische Details angegeben.
Diese sind den ursprunglichen Unterlagen aber nicht oder zumindest nicht als er-
findungswesentlich entnehmbar, somit kdnnen sie nicht berucksichtigt werden.
Der Bezug auf die graphische Darstellung (Figur 1) hilft ebenfalls nicht weiter, da
diese in der Anmeldung nur minimal erlautert ist. Insbesondere der Hinweis,
,Schlissel abzufangen, die keine oder nur wenig Anderungen an den Daten vor-
nehmen® (E-Mail vom 5. Juli 2005, drittletzter Absatz), ist offensichtlich eine nach-
tragliche Erganzung, die in der urspringlichen Offenbarung keinerlei Stutze findet
und im Ubrigen den Fachmann bei der Realisierung wiederum vor Probleme stel-
len wurde, da nicht angegeben ist, wie die Qualitat eines Schlissels gemessen

werden sollte.

Ob die Lehre der Anmeldung Utberhaupt auf technischem Gebiet liegt oder inwie-
weit sie fur den Fachmann nahe lag, kann bei dieser Sachlage dahingestellt blei-

ben.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr war nicht anzuordnen. Eine Ruckzah-
lung der Beschwerdegebuhr kommt nach § 80 Abs. 3 PatG nur dann in Betracht,
wenn dies der Billigkeit entspricht. Die Billigkeit der Riickzahlung kann sich u.a.
aus der Sachbehandlung durch das Patentamt ergeben. Eine sachliche Fehlbe-
urteilung, ein Verfahrensfehler oder ein Verstol} gegen die Verfahrensokonomie
(Schulte, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdnr. 66 ff. mwN.) ist aber nicht ersichtlich. Die Pru-
fung der vorliegenden Anmeldung erfolgte zu Recht unabhangig von der Prifung
der Parallelanmeldung 101 21 867.2-31.

Eine Abhangigkeit vom Priufungsergebnis einer anderen Patentanmeldung sieht
das Patengesetz nur im Falle einer hier nicht vorliegenden Zusatzanmeldung
(§ 16) vor. Davon abgesehen ist jede Patentanmeldung ,flr sich®, unabhangig von

anderen Anmeldungen zu prufen. Eine Aussetzung (§ 148 ZPO) eines Prufungs-



verfahrens kdme nur in Betracht, falls der Ausgang eines zweiten Prifungsverfah-
rens zwingende Voraussetzung fur das erstere Verfahren ist; die bloRe Moglichkeit
sich widersprechender Entscheidungen rechtfertigt eine Aussetzung jedoch nicht,
vgl. Schulte, aaO., Einleitung Rdn 118.

Da eine Zusatzanmeldung nicht vorliegt und eine zwingende Abhangigkeit vom
Schicksal der Parallelanmeldung nicht besteht, gibt es keinen Grund, das Pru-
fungsergebnis in jener Anmeldung abzuwarten. Ein Bearbeitungsmangel hinsicht-
lich der vorgetragenen Abhangigkeit von der Parallelanmeldung liegt somit nicht

vor.

Anderweitige Bearbeitungsmangel wurden nicht geltend gemacht und sind auch

nicht ersichtlich.

Die Beschwerde war daher, wie aus der Beschlussformel ersichtlich, zuriickzu-

weisen.

Dr. Fritsch Eder Prasch Baumgardt

WA
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