BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 3/08
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 20 166.8-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 11. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, Gutermuth und
Dr.-Ing. Scholz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Marken-
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amts vom 18. September 2007 aufgehoben und die Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse G 05 B - hat die
am 6. Juni 2002 eingereichte Anmeldung mit der Bezeichnung ,,Rechnergestitztes
Steuerverfahren fir eine Werkzeugmaschine®, fur das die Prioritat der Anmeldung
vom 10. September 2001 mit dem Aktenzeichen 101444482.6 in Anspruch ge-

nommen ist, durch Beschluss vom 18. September 2007 zurlickgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

In dem (einzigen) Prufungsbescheid vom 23. Marz 2007 hat die Prifungsstelle
festgestellt, dass Anspruch 1 u. a. wegen fehlender Neuheit nicht gewahrbar sei
und als Computerprogramm als solches nicht zu den patentfahigen Erfindungen

zahle.

Zur Begrindung verweist die Prifungsstelle auf die Druckschrift (1) (A.G.Ulsoy,
Y.Koren, IEEE Control ,Systems Magazine, Bd. 9, Nr. 4, 1989, 33 bis 37), wobei
sie einen Merkmalsvergleich zwischen dem Wortlaut des Anspruchs 1 und dem
Stand der Technik nach dieser Druckschrift durchfiihrt. Die Prifungsstelle stellt
dann fest, welche der beiden Parameter ,depth of cut d“ oder ,feel rate f“ bei kon-
stanter Schneidkraft angepasst werde und nach welchem Algorithmus (Stufen,
monoton, alternierend) angepasst werden solle, lasse anhand der vorliegenden

Anmeldung nicht erkennen, welches konkrete technische Problem geldst werden



solle. Die Art der in den Ansprichen 1 bis 12 beanspruchten Variationen der
Schnitttiefe lasse gegenuber (1) folglich keine technisch bedeutsame Probleml6-

sung erkennen.

Im Folgenden nimmt die Prifungsstelle zum nebengeordneten Anspruch 13 Stel-
lung, das als Computerprogrammprodukt zur Durchflihrung eines Steuerverfah-
rens insbesondere auf Anspruch 1 riickbezogen ist. Hierzu stellt sie einleitend fest,
dass Computerprogrammprodukte jeglicher Art und in jeglicher Gestalt urheber-
rechtlich zu beurteilen seien. Sie verweist auf zwei Kommentarstellen zum
Urheberrecht und fuhrt aus, bei der BGH Entscheidung ,Suche fehlerhafter
Zeichenketten® bestinde Klarungsbedarf hinsichtlich der einheitlichen
Rechtsprechung zwischen erstem und zehntem Senat des Bundesgerichtshofs.
Das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren lasse jedoch nichts erkennen, was aus
dem Patentierungsausschluss ,Verfahren fir ... Programme fir Datenverarbei-
tungsanlagen ... als solche” herausfiihren kénnte. Steuerrechner mit einem Com-

puterprogramm nach Anspruch 14 zu programmieren, sei platt selbstverstandlich.

Die Anmelderin legt mit ihrer Eingabe vom 7. August 2007 neue Anspriche 1

und 13 vor. Anspruch 1 lautet:

.Rechnergestitztes Steuerverfahren fir eine Werkzeugma-
schine (1), mittels derer ein Werkstiick (7) spanabhebend, insbe-
sondere durch Drehen, bearbeitbar ist,

- wobei einem Steuerrechner (2) fur die Werkzeugma-
schine (1) ein Steuerbefehl (S) vorgegeben wird, aufgrund
dessen das Werkstiick (7) in einem zusammenhangenden
Bereich mit einem Werkzeug (6) Uber eine Gesamththe (H)
bearbeitet werden soll,

- wobei der Steuerrechner (2) anhand des Steuerbefehls (S)
selbsttatig eine Anzahl von Verfahrbewegungen ermittelt,

aufgrund derer das Werkstlck (7) in dem Bereich jeweils



Uber eine Teilhéhe (h) und insgesamt Uber die Gesamt-
hohe (H) bearbeitet wird und die Werkzeugmaschine (1) ent-
sprechend den ermittelten Verfahrbewegungen steuert,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Steuerrechner (2) die Verfahrbewegungen derart ermit-

telt, dass die Teilh6éhe (h) variiert.”

Anspruch 13 lautet:

,Mit einem Computerprogrammprodukt (3) zur Durchfihrung eines
Steuerverfahrens nach einem der obigen Anspriiche program-

mierter Steuerrechner.”

Die Anmelderin fuhrt aus, dass der klargestellte Anspruch 1 klar und eindeutig das
Gebiet der Technik betreffe, sein Gegenstand neu sei und auch auf einer erfinde-
rischen Tatigkeit beruhe. Der Gegenstand des Anspruchs 13 enthalte auf Grund
seines impliziten Ruckbezugs ebenfalls Merkmale des Anspruchs 1 und sei daher

ebenfalls gewéahrbar.

In ihrem Zurickweisungsbeschluss vom 18. September 2007 stellt die Prifungs-
stelle unter Abschnitt Il. fest, dass der Anspruch 13 als Sachanspruch wegen feh-
lender Neuheit nicht gewahrbar sei, weil er alle vorbekannten programmierbaren
Steuerrechner fur Werkzeugmaschinen umfasse und dessen beanspruchte Pro-
grammierung durch ein Computerprogrammprodukt zur Durchfiihrung eines Steu-
erverfahrens nach Anspruch 1 als solche nach § 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht als

Erfindung angesehen werden durfe.

Sie stellt fest, ausweislich der Beschreibung seien zum Prioritatstag programmier-
bare Steuerrechner fir Werkzeugmaschinen bekannt gewesen, die programmiert
gewesen seien, Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 auszufuhren.

AulR3erdem sei es ausweislich der Beschreibung zudem bekannt, dass vorzeitiger



Werkzeugverschleil3 durch Kerbenbildung nur dann hétte vermieden werden kon-
nen, wenn der Maschinenbediener jede einzelne Verfahrbewegung ,manuell* pro-
grammieren wurde, so dass die Teilhohe nicht konstant sei. Das Verfahren des
Anspruchs 1 unterscheide sich von vorbekannten rechnergestutzten Steuerverfah-
ren fur Werkzeugmaschinen folglich einzig darin, dass der Steuerrechner dem
Maschinenbediener bei dessen Programmierung der Verfahrbewegung die Varia-
tion der Teilhbhen abnehme. Anspruch 1 erschopfe sich demnach in dem Wunsch
der Automatisierung der Variation der Teilhbhen bei der Programmierung der
Verfahrbewegungen durch den Steuerrechner. BGH ,Rentabilitdtsermittiung” habe
solche Automatisierungswinsche nicht als konkretes technisches Problem ange-

sehen.

Gegeniuber BGH ,Rentabilitatsermittlung” kdnnte man zwar sagen, dass das hier
vorliegende Problem der Vermeidung bzw. Reduzierung des vorzeitigen Werk-
zeugverschleil3es ein eindeutiges technisches Problem darstelle. Bei einer Ein-
zelfallanalyse an hinsichtlich der Frage nach dem Konkretheitserfordernis fur die
Problemstellung kommt die Prifungsstelle zu dem Ergebnis, die - zwei Teile ent-
haltende - Problemstellung sei beziglich ihres ersten Teils zweifelsfrei sowohl
technisch als auch konkret und das Lésungsmerkmal, die Teilhéhen bei den Ver-
fahrbewegungen der Werkzeugmaschine zu variieren, sei gleichfalls unzweifelhaft

technisch, aber ausweislich der Beschreibung nicht neu.

Die Prufungsstelle fahrt in inrer Begrindung fort, dass die ,manuelle” Tatigkeit der
Programmierung der Verfahrbewegung eine geistige Tatigkeit der Maschinenbe-
diener sei. Dem Automatisierungswunsch reiner Berechnungen werde nach der
Rechtsprechung zumeist keine technische Problemstellung (zweiter Teil der
Problemstellung) zuerkannt. Da dem Anspruch Uber diesen Automatisierungs-
wunsch hinaus keine weiteren konkreten Anweisungen uber die Realisierung des
angestrebten Ergebnisses mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zu ent-
nehmen seien, durfe nach BGH Rentabilitdtsermittlung das Problem nicht als kon-

kretes technisches Problem angesehen werden.



Die Prufungsstelle meint, BGH ,elektronischer Zahlungsverkehr” fordere zu pru-
fen, ob eine Bereicherung der Technik vorliege. Ausweislich der Beschreibung,
bestétigt durch Kollegen der Mechanikabteilungen, sei die Variation der Teilh6he
eine bekannte MalRnahme, vorzeitigen Verschlie3 der Werkzeugschneide durch
Kerbenbildung zu verhindern oder zu verringern, und sei damit keine Bereicherung
der Technik. Im Weiteren stellt die Prufungsstelle Uberlegungen zu den Zielset-

zungen patentrechtlichen Schutzes und urheberrechtlichen Schutzes an.

Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Zielsetzung erfinderischen Schutzes fur die
Prufungsstelle die Patentierung solcher Computerprogrammprodukte verbiete,
selbst wenn diese in Verbindung mit zweifelsfrei technischen Gegenstanden als
programmierte Steuerrechner fir eine Werkzeugmaschine beansprucht seien. Zur
Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung sehe die Priufungsstelle nur die
Mdoglichkeit, dass sich der erste und der zehnte Senat des BGH hinsichtlich der
Zustandigkeitsgrenzen bei der Vergabe von Eigentumsrechten bei computerimp-
lementierten Erfindungen einigen wirden, wenn seitens des BPatG bereits so
Standardprogrammdatenstrukturen wie Ringspeicher als technizitats- und damit
patentbegriindend angesehen wirden. Anscheinend sehe das BPatG gelegentlich
auch schon allein in der technischen Zweckbestimmung, die bei programmierba-
ren Steuerungssystemen immer gegeben sei, ausreichend Grund fir die eigene
Zustandigkeit bei der Vergabe von Eigentumsrechten an Algorithmen in Compu-
terprogrammen, ohne eine Klarung der Zustandigkeitsfrage zwischen den BGH-

Senaten oder durch den GSZ angeregt zu haben.

Abschliel3end stellt die Prifungsstelle fest, da diese Einigung nicht zwischen Pri-
fungsstelle und Anmelderin erzielt werden kdnne, sei das Prifungsverfahren mit
einem beschwerdefahigen Beschluss zu beenden. Damit sei die Anmeldung nach
8 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG zurtickzuweisen.



Die Anmelderin beantragt;

1. die Zurickweisung der Patentanmeldung aufzuheben;
das Patent mit den derzeit vorliegenden Unterlagen zuerteilen;

3. hilfsweise einen Termin fur eine muindliche Verhandlung
anzuberaumen;

4. weiter hilfsweise den Anspruch 13 zu streichen und das Pa-
tent auf der Grundlage der nunmehr vorliegenden Unterlagen

zu erteilen.

Die Anmelderin ist der Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 13 neu sei,
da auf Grund des Ruckbezugs ,zur Durchfihrung eines Steuerverfahrens nach ei-
nem der obigen Anspriche” der Steuerrechner im Betrieb selbsttatig ein im fol-
genden von der Anmelderin im Einzelnen ausgefiihrtes Verfahren ausfiihre. Eine
derartige Vorgehensweise werde von keinem Steuerrechner des Standes der
Technik ausgefuhrt. Darauf, ob diese neue Funktionalitdt durch ein entsprechen-
des Programmieren mit einem Computerprogrammprodukt erreicht werde oder
durch entsprechende schaltungstechnische oder sonstige Ausgestaltung, komme

es nicht an.

Die Anmelderin setzt sich dann mit den Argumenten der Prifungsstelle auseinan-
der, da sie die Moglichkeit nicht ungenutzt lasse wolle, dass die Prufungsstelle der
Beschwerde gemald Hauptantrag abhelfe. Unter anderem ist sie der Auffassung,
die Prufungsstelle setze sich mit ihrer Rechtsauffassung in Widerspruch zur ge-
festigten Rechtsprechung von Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof und
ihre vollig zergliedernde Analyse werde der vorliegenden Erfindung nicht gerecht.
AulRerdem sei das Urheberrecht fir die Frage, ob eine patentfahige Erfindung vor-
liege, doch wohl unbeachtlich und die Berufung auf das Urheberecht gehe daher

vollig an der Sache vorbei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und
auch begrindet, denn der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und die Sache
an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen, da der Beschluss
verfahrensfehlerhaft ergangen ist (8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG).

1) Gemal} § 45 Abs. 2 PatG hat die Prifungsstelle, wenn sie zu dem Ergebnis
kommt, dass keine nach 88 1 bis 5 patentfahige Erfindung vorliegt, dies der Pa-
tentsucherin unter Angabe der Grinde dies mitzuteilen. Grinde, auf denen die
spatere Entscheidung der Prifungsstelle beruht, sind der Anmelderin vor der Ent-
scheidung mitzuteilen (88 48 Abs. 1 Satz 2, 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Bereits dies
hat die Prufungsstelle unterlassen. Sie hat somit der Anmelderin nicht in ausrei-

chender Weise rechtliches Gehor gewahrt.

Im einzigen Bescheid vom 23. Marz 2007 stellte die Prufungsstelle fest, dass der
Anspruch 1 u. a. wegen fehlender Neuheit nicht gewéahrbar sei und als Computer-
programm als solches nicht zu den patentfahigen Erfindungen zéhle, dass Com-
puterprogrammprodukte in Gestalt nach Anspruch 13 urheberrechtlich zu beurtei-
len seien und dass Steuerrechner mit einem Computerprogramm nach An-
spruch 14 zu programmieren platt selbstverstéandlich sei. Mit Eingabe vom
7. August 2007 legte die Anmelderin neue Anspriiche 1 und 13 vor und erlauterte,
worin sie den Unterschied zum Stand der Technik sieht. Der dem Beschluss
zugrundeliegende Anspruch 13 sei eine Zusammenfassung der urspringlichen
Anspriche 13 und 14 und eines der Anspriiche 1 bis 12.

Im Zurickweisungsbeschluss stellt die Prifungsstelle ohne weiteren Bescheid
fest, der neu vorgelegte Anspruch 13 sei als Sachanspruch wegen fehlender Neu-
heit nicht gewahrbar, welil er alle vorbekannten programmierbaren Steuerrechner
fur Werkzeugmaschinen umfasse und dessen beanspruchte Programmierung

durch ein Computerprogrammprodukt zur Durchfiihrung eines Steuerverfahrens



nach Anspruch 1 als solche nach 8§ 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht als Erfindung an-

gesehen werden drfe..

Hierbei befasst sich die Prifungsstelle nicht mit der Frage, ob durch den neuen
Anspruch 13 eine neue Sachlage entstanden ist. Vielmehr wird in der Begriindung
fehlende Neuheit als Zurickweisungsgrund genannt. Fehlende Neuheit der Ge-
genstdnde der urspringlichen Anspriiche 13 und 14 war aber im Bescheid vom
23. Mai 2007 nicht angesprochen. Ferner verweist die Prufungsstelle anders als
im Vorbescheid auf einen sich aus der Beschreibungseinleitung der Patentanmel-
dung ergebenden, sowie auf einen durch mindliche Erkundigung bei anderen

Prufern ermittelten Stand der Technik.

Den Anforderungen des § 45 Abs. 2 PatG ist somit nicht geniige geleistet worden
und somit ist zugleich § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG verletzt wor-
den.

2) Gemal 8§ 47 Abs. 1 Satz 1 sind die Beschlisse der Prifungsstelle zu begrin-

den.

Als Begriindung genugen insbesondere nicht allgemeine Behauptungen oder in
sich unklare und widersprichliche, unverstandliche und verworrene Ausfiihrungen,
die nicht erkennen lassen, welche Uberlegungen bzw. Griinde fir die Entschei-
dung mal3gebend waren (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl. § 47 Tdn. 19 bis 22; Busse
PatG, 6.Aufl. 847 Rdn.26,27; vgl. auch BPatG 21 W (pat) 15/05,
19 W (pat) 13/08). Dies ist hier der Fall:

Die Prufungsstelle verweist zu Beginn des Abschnitts Il ihres Zuriickweisungsbe-
schlusses darauf, dass Anspruch 13 als Sachanspruch wegen fehlender Neuheit
nicht gewahrbar sei, weil er alle vorbekannten programmierbaren Steuerrechner
fur Werkzeugmaschinen umfasse und dessen beanspruchte Programmierung

durch ein Computerprogrammprodukt zur Durchfiihrung eines Steuerverfahrens
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nach Anspruch 1 als solche nach 8§ 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht als Erfindung an-
gesehen werden dirfe. Bereits hier ist unklar, welcher Anspruch und mit welcher
Begriindung dieser nicht gewahrbar sein soll. Ist der Gegenstand von Anspruch 13
nicht neu oder ist der Gegenstand des Anspruch 1 nach 81 (3) 3. mit 1 (4) PatG
nicht patentfahig? Oder soll der Gegenstand von Anspruch 13 wegen fehlender
Neuheit in Kombination mit 8 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht patentféahig sein?

Zur Begrundung fuhrt die Prifungsstelle zunachst einen pauschalen Neuheitsver-
gleich fur den Anspruch 1 durch; dann stellt sie fest, worin sie den Unterschied zu
vorbekannten rechnergestlitzten Steuerverfahren fur Werkzeugmaschinen sieht.
Sie kommt dann zu dem Schluss, dieser Unterschied erschépfe sich in dem
Wunsch der Automatisierung, was nicht als konkretes technisches Problem gese-
hen werden kénne. Ein Zusammenhang mit dem anfanglichen Neuheitsvergleich
erschliel3t sich hier nicht. Im weiteren untersucht die Prifungsstelle, ob nicht doch
ein eindeutiges technisches Problem vorliegen kdnnte: sie benennt zwei Anwei-
sungen sowie die diesen zugrundeliegenden Problemstellungen und kommt im
Zusammenhang mit einem von ihr sogenannten ,4-Stufen-Test", der ihrer Meinung
nach im Leitsatz des BGH ,elektronischer Zahlungsverkehr” skizziert sei, zu dem
Ergebnis, dass ein Teil der Problemstellung zweifelsfrei technisch als auch konkret
sei, das Losungsmerkmal zu Problem 1. aber ausweislich der Beschreibung nicht
neu sei. Der Senat kann schon nicht nachzuvollziehen, wie sich aus dem ge-
nannten Leitsatz ein ,4-Stufen-Test" ableiten lasst. Auch bleibt unklar, was hiermit
im Rahmen der Begrindung ausgesagt werden soll. Die Prifungsstelle kommt
dann in ihrer Begrindung zu der ,manuellen* Tatigkeit der Programmierung, die
I. a. turingberechenbar sei und mit Alan Turings Schrift von 1936 die Automatisier-
barkeit auch dieser Art der Programmierung der Verfahrwegbewegung bewiesen
sei. Der Sinn dieser Aussage im Zurlckweisungsbeschluss erschliel3t sich eben-
falls nicht, denn die Frage der Nacharbeitbarkeit hatte sich bisher im Verfahren
nicht gestellt. Die Prufungsstelle kommt dann wieder zuriick auf den ,Automatisie-
rungswunsch® und ihren ,4-Stufen-Test* und stellt fest, dass die Variation der Teil-

hohe nach der Problemlésung 1. eine bekannte Mal3dnhahme sei, vorzeitigen Ver-
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schlie3 der Werkzeugschneide durch Kerbenbildung zu verhindern oder zu verrin-
gern, und damit keine Bereicherung der Technik. Die Feststellung, eine bekannte
Maflinahme sei keine Bereichung der Technik, ist platt selbstverstandlich und kann
somit nicht zur Begriindung beitragen.

Die Prufungsstelle stellt dann zur Problemlésung zu Problem 2. fest, sie berei-
chere in der beanspruchten Form als Automatisierungswunsch die Technik nicht
und ,durfe nicht als Erfindung im Sinne des § 1 PatG angesehen werden. Zur
weiteren Erlauterung kommt sie auf den Urheberrechtsschutz zu sprechen, ver-
mischt mit Feststellungen, wie z. B. ,diese Frage der Technizitat" sei ,unabhéngig
von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit zu beantworten, oder ,Die Prifungsstelle
sieht die Aufgabenstellung, eine Zeichenkette ,hello world“ mit Hilfe einer Daten-
verarbeitungsanlage darzustellen fur identisch ,technisch* wie die der vorliegen-
den Anmeldung®. Der Sinn dieser Aussagen, insbesondere die Hinweise auf das
Urheberrecht, im Hinblick auf die Begrindung der Zuriickweisung erschlief3t sich
ebenfalls nicht. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum ,die Zielsetzung erfinderi-
schen Schutzes ... fur die Prufungsstelle die Patentierung solcher Computerpro-
grammprodukte” verbietet, warum die Prufungsstelle ,zur Wahrung einer einheitli-
chen Rechtsprechung® ,nur die Mdoglichkeit sieht, dass sich der erste und der
zehnte Senat des BGH hinsichtlich der Zustandigkeitsgrenzen bei der Vergabe
von Eigentumsrechten bei computerimplementierten Erfindungen einigen und wie

dies alles im Zusammenhang mit der Begriindung zu verstehen ist.

Es handelt sich um eine verworrene Ansammlung von Uberlegungen und Fest-
stellungen der Prufungsstelle, die in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand
des Patentanspruchs 13 stehen. Die entscheidungserheblichen tatsachlichen und
rechtlichen Uberlegungen in logischer Gedankenfiihrung, die zu dem Zuriickwei-
sungsbeschluss gefuihrt haben, sind im Beschluss der Prifungsstelle nicht er-
kennbar. Somit ist auch unklar, auf welche Vorschrift des Patentgesetzes die Zu-

rickweisung letztendlich gestiitzt ist und wie dies konkret begrtindet wird.
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Die Zuruckverweisung an die Prifungsstelle erfolgt, da bisher kein geordnetes
Prufungsverfahren hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung durchgefihrt worden
ist und dies einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne des 8 9 Abs. 3 Nr. 2
PatG darstellt.

Bei der FortfUhrung des Prifungsverfahrens ist die Prifung der Patentanmeldung
auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzufuhren, wobei die Prifungsstelle
die in den Entscheidungen des X. Senats des BGH und des BPatG genannten
Kriterien zu Technizitdt, Computerprogrammen als solchen und Computerpro-
grammprodukten anzuwenden hat. Zur Feststellung, ob ein Computerprogramm
als solches vorliegt, hat sie sich mit allen Merkmalen eines Patentanspruchs aus-
einanderzusetzen und festzustellen, ob ein konkretes technisches Problem mit
technischen Mitteln geldst wird. Wenn verfahrensmal3igen Anweisungen der tech-
nische Charakter zuerkannt wird, betreffen hierauf Bezug nehmende Patentan-
spruche als Sachanspriiche kein Computerprogramm als solches (BGH
GRUR 2002, 143, 146 - Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGH GRUR 2005, 749,
753 - Aufzeichnungstrager; BPatG 19 W (pat) 61/03).

V.

Eine Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr gemald 8 80 Abs. 3 PatG ist dann ver-
anlasst, wenn bei ordnungsgemal3er und angemessener Sachbehandlung der Er-
lass eines Zurtickweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wére und da-
mit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebihr

hatte vermieden werden kénnen.

Wenn ein Beschluss verfahrensfehlerhaft ergangen ist, liegt ein Grund vor, der
eine Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigt (siehe auch Schulte PatG,
7. Aufl. 8 73 Rdn. 120 bis 133 - jeweils mit weiteren Hinweisen).
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Da mit der Aufhebung des Beschlusses der Prifungsstelle dem Antrag der An-
melderin in der Hauptsache gefolgt worden ist und tber eine Patenterteilung we-
gen des fehlenden Prufungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte die

hilfsweise beantragte mundliche Verhandlung unterbleiben.

Bertl Dr. Mayer Gutermuth Dr. Scholz

Pr
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betreffend die Patentanmeldung 102 20 166.8-55





hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bun­despatentgerichts in der Sitzung vom 11. Dezember 2008 unter Mitwirkung des Vorsit­zen­den Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, Gutermuth und
Dr.-Ing. Scholz





beschlossen:





Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü­fungsstelle für Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Mar­ken­amts vom 18. September 2007 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurück­verwiesen.





Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.





Gründe





I.





Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse G 05 B - hat die am 6. Juni 2002 eingereichte Anmeldung mit der Bezeichnung „Rechnergestütztes Steuerverfahren für eine Werkzeugmaschine“, für das die Priorität der Anmeldung vom 10. September 2001 mit dem Aktenzeichen 101444482.6 in Anspruch ge­nommen ist, durch Beschluss vom 18. September 2007 zurückgewiesen.





Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.





In dem (einzigen) Prüfungsbescheid vom 23. März 2007 hat die Prüfungsstelle festgestellt, dass Anspruch 1 u. a. wegen fehlender Neuheit nicht gewährbar sei und als Computerprogramm als solches nicht zu den patentfähigen Erfindungen zähle.





Zur Begründung verweist die Prüfungsstelle auf die Druckschrift (1) (A.G.Ulsoy, Y.Koren, IEEE Control ‚Systems Magazine, Bd. 9, Nr. 4, 1989, 33 bis 37), wobei sie einen Merkmalsvergleich zwischen dem Wortlaut des Anspruchs 1 und dem Stand der Technik nach dieser Druckschrift durchführt. Die Prüfungsstelle stellt dann fest, welche der beiden Parameter „depth of cut d“ oder „feel rate f“ bei kon­stanter Schneidkraft angepasst werde und nach welchem Algorithmus (Stufen, monoton, alternierend) angepasst werden solle, lasse anhand der vorliegenden Anmeldung nicht erkennen, welches konkrete technische Problem gelöst werden solle. Die Art der in den Ansprüchen 1 bis 12 beanspruchten Variationen der Schnitttiefe lasse gegenüber (1) folglich keine technisch bedeutsame Problemlö­sung erkennen.





Im Folgenden nimmt die Prüfungsstelle zum nebengeordneten Anspruch 13 Stel­lung, das als Computerprogrammprodukt zur Durchführung eines Steuerverfah­rens insbesondere auf Anspruch 1 rückbezogen ist. Hierzu stellt sie einleitend fest, dass Computerprogrammprodukte jeglicher Art und in jeglicher Gestalt urheber­rechtlich zu beurteilen seien. Sie verweist auf zwei Kommentarstellen zum Urheberrecht und führt aus, bei der BGH Entscheidung „Suche fehlerhafter Zeichenketten“ bestünde Klärungsbedarf hinsichtlich der einheitlichen Rechtsprechung zwischen erstem und zehntem Senat des Bundesgerichtshofs. Das in Anspruch 1 beanspruchte Verfahren lasse jedoch nichts erkennen, was aus dem Patentierungsausschluss „Verfahren für … Programme für Datenverarbei­tungsanlagen … als solche“ herausführen könnte. Steuerrechner mit einem Com­puterprogramm nach Anspruch 14 zu programmieren, sei platt selbstverständlich.





Die Anmelderin legt mit ihrer Eingabe vom 7. August 2007 neue Ansprüche 1 und 13 vor. Anspruch 1 lautet:





„Rechnergestütztes Steuerverfahren für eine Werkzeugma­schine (1), mittels derer ein Werkstück (7) spanabhebend, insbe­sondere durch Drehen, bearbeitbar ist,


			wobei einem Steuerrechner (2) für die Werkzeugma­schine (1) ein Steuerbefehl (S) vorgegeben wird, aufgrund dessen das Werkstück (7) in einem zusammenhängenden Bereich mit einem Werkzeug (6) über eine Gesamthöhe (H) bearbeitet werden soll,





wobei der Steuerrechner (2) anhand des Steuerbefehls (S) selbsttätig eine Anzahl von Verfahrbewegungen ermittelt, aufgrund derer das Werkstück (7) in dem Bereich jeweils über eine Teilhöhe (h) und insgesamt über die Gesamt­höhe (H) bearbeitet wird und die Werkzeugmaschine (1) ent­sprechend den ermittelten Verfahrbewegungen steuert,


dadurch gekennzeichnet,


dass der Steuerrechner (2) die Verfahrbewegungen derart ermit­telt, dass die Teilhöhe (h) variiert.“





Anspruch 13 lautet:





„Mit einem Computerprogrammprodukt (3) zur Durchführung eines Steuerverfahrens nach einem der obigen Ansprüche program­mierter Steuerrechner.“





Die Anmelderin führt aus, dass der klargestellte Anspruch 1 klar und eindeutig das Gebiet der Technik betreffe, sein Gegenstand neu sei und auch auf einer erfinde­rischen Tätigkeit beruhe. Der Gegenstand des Anspruchs 13 enthalte auf Grund seines impliziten Rückbezugs ebenfalls Merkmale des Anspruchs 1 und sei daher ebenfalls gewährbar.





In ihrem Zurückweisungsbeschluss vom 18. September 2007 stellt die Prüfungs­stelle unter Abschnitt II. fest, dass der Anspruch 13 als Sachanspruch wegen feh­lender Neuheit nicht gewährbar sei, weil er alle vorbekannten programmierbaren Steuerrechner für Werkzeugmaschinen umfasse und dessen beanspruchte Pro­grammierung durch ein Computerprogrammprodukt zur Durchführung eines Steu­erverfahrens nach Anspruch 1 als solche nach § 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht als Erfindung angesehen werden dürfe.





Sie stellt fest, ausweislich der Beschreibung seien zum Prioritätstag programmier­bare Steuerrechner für Werkzeugmaschinen bekannt gewesen, die programmiert gewesen seien, Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 auszuführen. Außerdem sei es ausweislich der Beschreibung zudem bekannt, dass vorzeitiger Werkzeugverschleiß durch Kerbenbildung nur dann hätte vermieden werden kön­nen, wenn der Maschinenbediener jede einzelne Verfahrbewegung „manuell“ pro­grammieren würde, so dass die Teilhöhe nicht konstant sei. Das Verfahren des Anspruchs 1 unterscheide sich von vorbekannten rechnergestützten Steuerverfah­ren für Werkzeugmaschinen folglich einzig darin, dass der Steuerrechner dem Maschinenbediener bei dessen Programmierung der Verfahrbewegung die Varia­tion der Teilhöhen abnehme. Anspruch 1 erschöpfe sich demnach in dem Wunsch der Automatisierung der Variation der Teilhöhen bei der Programmierung der Verfahrbewegungen durch den Steuerrechner. BGH „Rentabilitätsermittlung“ habe solche Automatisierungswünsche nicht als konkretes technisches Problem ange­sehen.





Gegenüber BGH „Rentabilitätsermittlung“ könnte man zwar sagen, dass das hier vorliegende Problem der Vermeidung bzw. Reduzierung des vorzeitigen Werk­zeugverschleißes ein eindeutiges technisches Problem darstelle. Bei einer Ein­zelfallanalyse an hinsichtlich der Frage nach dem Konkretheitserfordernis für die Problemstellung kommt die Prüfungsstelle zu dem Ergebnis, die - zwei Teile ent­haltende - Problemstellung sei bezüglich ihres ersten Teils zweifelsfrei sowohl technisch als auch konkret und das Lösungsmerkmal, die Teilhöhen bei den Ver­fahrbewegungen der Werkzeugmaschine zu variieren, sei gleichfalls unzweifelhaft technisch, aber ausweislich der Beschreibung nicht neu.





Die Prüfungsstelle fährt in ihrer Begründung fort, dass die „manuelle“ Tätigkeit der Programmierung der Verfahrbewegung eine geistige Tätigkeit der Maschinenbe­diener sei. Dem Automatisierungswunsch reiner Berechnungen werde nach der Rechtsprechung zumeist keine technische Problemstellung (zweiter Teil der Problemstellung) zuerkannt. Da dem Anspruch über diesen Automatisierungs­wunsch hinaus keine weiteren konkreten Anweisungen über die Realisierung des angestrebten Ergebnisses mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zu ent­nehmen seien, dürfe nach BGH Rentabilitätsermittlung das Problem nicht als kon­kretes technisches Problem angesehen werden.



Die Prüfungsstelle meint, BGH „elektronischer Zahlungsverkehr“ fordere zu prü­fen, ob eine Bereicherung der Technik vorliege. Ausweislich der Beschreibung, bestätigt durch Kollegen der Mechanikabteilungen, sei die Variation der Teilhöhe eine bekannte Maßnahme, vorzeitigen Verschließ der Werkzeugschneide durch Kerbenbildung zu verhindern oder zu verringern, und sei damit keine Bereicherung der Technik. Im Weiteren stellt die Prüfungsstelle Überlegungen zu den Zielset­zungen patentrechtlichen Schutzes und urheberrechtlichen Schutzes an.





Sie kommt zu dem Ergebnis, dass die Zielsetzung erfinderischen Schutzes für die Prüfungsstelle die Patentierung solcher Computerprogrammprodukte verbiete, selbst wenn diese in Verbindung mit zweifelsfrei technischen Gegenständen als programmierte Steuerrechner für eine Werkzeugmaschine beansprucht seien. Zur Wahrung einer einheitlichen Rechtsprechung sehe die Prüfungsstelle nur die Möglichkeit, dass sich der erste und der zehnte Senat des BGH hinsichtlich der Zuständigkeitsgrenzen bei der Vergabe von Eigentumsrechten bei computerimp­lementierten Erfindungen einigen würden, wenn seitens des BPatG bereits so Standardprogrammdatenstrukturen wie Ringspeicher als technizitäts- und damit patentbegründend angesehen würden. Anscheinend sehe das BPatG gelegentlich auch schon allein in der technischen Zweckbestimmung, die bei programmierba­ren Steuerungssystemen immer gegeben sei, ausreichend Grund für die eigene Zuständigkeit bei der Vergabe von Eigentumsrechten an Algorithmen in Compu­terprogrammen, ohne eine Klärung der Zuständigkeitsfrage zwischen den BGH-Senaten oder durch den GSZ angeregt zu haben.





Abschließend stellt die Prüfungsstelle fest, da diese Einigung nicht zwischen Prü­fungsstelle und Anmelderin erzielt werden könne, sei das Prüfungsverfahren mit einem beschwerdefähigen Beschluss zu beenden. Damit sei die Anmeldung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 PatG zurückzuweisen.



Die Anmelderin beantragt;





1.	die Zurückweisung der Patentanmeldung aufzuheben;


2.	das Patent mit den derzeit vorliegenden Unterlagen zuerteilen;


3.	hilfsweise einen Termin für eine mündliche Verhandlung anzube­raumen;


4.	weiter hilfsweise den Anspruch 13 zu streichen und das Pa­tent auf der Grundlage der nunmehr vorliegenden Unterlagen zu erteilen.





Die Anmelderin ist der Meinung, dass der Gegenstand des Anspruchs 13 neu sei, da auf Grund des Rückbezugs „zur Durchführung eines Steuerverfahrens nach ei­nem der obigen Ansprüche“ der Steuerrechner im Betrieb selbsttätig ein im fol­genden von der Anmelderin im Einzelnen ausgeführtes Verfahren ausführe. Eine derartige Vorgehensweise werde von keinem Steuerrechner des Standes der Technik ausgeführt. Darauf, ob diese neue Funktionalität durch ein entsprechen­des Programmieren mit einem Computerprogrammprodukt erreicht werde oder durch entsprechende schaltungstechnische oder sonstige Ausgestaltung, komme es nicht an.





Die Anmelderin setzt sich dann mit den Argumenten der Prüfungsstelle auseinan­der, da sie die Möglichkeit nicht ungenutzt lasse wolle, dass die Prüfungsstelle der Beschwerde gemäß Hauptantrag abhelfe. Unter anderem ist sie der Auffassung, die Prüfungsstelle setze sich mit ihrer Rechtsauffassung in Widerspruch zur ge­festigten Rechtsprechung von Bundespatentgericht und Bundesgerichtshof und ihre völlig zergliedernde Analyse werde der vorliegenden Erfindung nicht gerecht. Außerdem sei das Urheberrecht für die Frage, ob eine patentfähige Erfindung vor­liege, doch wohl unbeachtlich und die Berufung auf das Urheberecht gehe daher völlig an der Sache vorbei.





Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



II.





Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und auch begründet, denn der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, da der Beschluss verfahrensfehlerhaft er­gangen ist (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG).





1)	Gemäß § 45 Abs. 2 PatG hat die Prüfungsstelle, wenn sie zu dem Ergebnis kommt, dass keine nach §§ 1 bis 5 patentfähige Erfindung vorliegt, dies der Pa­tentsucherin unter Angabe der Gründe dies mitzuteilen. Gründe, auf denen die spätere Entscheidung der Prüfungsstelle beruht, sind der Anmelderin vor der Ent­scheidung mitzuteilen (§§ 48 Abs. 1 Satz 2, 42 Abs. 3 Satz 2 PatG). Bereits dies hat die Prüfungsstelle unterlassen. Sie hat somit der Anmelderin nicht in ausrei­chender Weise rechtliches Gehör gewährt.





Im einzigen Bescheid vom 23. März 2007 stellte die Prüfungsstelle fest, dass der Anspruch 1 u. a. wegen fehlender Neuheit nicht gewährbar sei und als Computer­programm als solches nicht zu den patentfähigen Erfindungen zähle, dass Com­puterprogrammprodukte in Gestalt nach Anspruch 13 urheberrechtlich zu beurtei­len seien und dass Steuerrechner mit einem Computerprogramm nach An­spruch 14 zu programmieren platt selbstverständlich sei. Mit Eingabe vom 7. August 2007 legte die Anmelderin neue Ansprüche 1 und 13 vor und erläuterte, worin sie den Unterschied zum Stand der Technik sieht. Der dem Beschluss zugrundeliegende Anspruch 13 sei eine Zusammenfassung der ursprünglichen Ansprüche 13 und 14 und eines der Ansprüche 1 bis 12.





Im Zurückweisungsbeschluss stellt die Prüfungsstelle ohne weiteren Bescheid fest, der neu vorgelegte Anspruch 13 sei als Sachanspruch wegen fehlender Neu­heit nicht gewährbar, weil er alle vorbekannten programmierbaren Steuerrechner für Werkzeugmaschinen umfasse und dessen beanspruchte Programmierung durch ein Computerprogrammprodukt zur Durchführung eines Steuerverfahrens nach Anspruch 1 als solche nach § 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht als Erfindung an­gesehen werden dürfe..





Hierbei befasst sich die Prüfungsstelle nicht mit der Frage, ob durch den neuen Anspruch 13 eine neue Sachlage entstanden ist. Vielmehr wird in der Begründung fehlende Neuheit als Zurückweisungsgrund genannt. Fehlende Neuheit der Ge­genstände der ursprünglichen Ansprüche 13 und 14 war aber im Bescheid vom 23. Mai 2007 nicht angesprochen. Ferner verweist die Prüfungsstelle anders als im Vorbescheid auf einen sich aus der Beschreibungseinleitung der Patentanmel­dung ergebenden, sowie auf einen durch mündliche Erkundigung bei anderen Prüfern ermittelten Stand der Technik.





Den Anforderungen des § 45 Abs. 2 PatG ist somit nicht genüge geleistet worden und somit ist zugleich § 48 Satz 2 i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG verletzt wor­den.





2)	Gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 sind die Beschlüsse der Prüfungsstelle zu begrün­den.





Als Begründung genügen insbesondere nicht allgemeine Behauptungen oder in sich unklare und wi­dersprüchliche, unverständliche und verworrene Ausführungen, die nicht erkennen lassen, welche Überlegungen bzw. Gründe für die Entschei­dung maßgebend waren (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl. § 47 Tdn. 19 bis 22; Busse PatG, 6. Aufl. § 47 Rdn. 26, 27; vgl. auch BPatG 21 W (pat) 15/05, 19 W (pat) 13/08). Dies ist hier der Fall:





Die Prüfungsstelle verweist zu Beginn des Abschnitts II ihres Zurückweisungsbe­schlusses darauf, dass Anspruch 13 als Sachanspruch wegen fehlender Neuheit nicht gewährbar sei, weil er alle vorbekannten programmierbaren Steuerrechner für Werkzeugmaschinen umfasse und dessen beanspruchte Programmierung durch ein Computerprogrammprodukt zur Durchführung eines Steuerverfahrens nach Anspruch 1 als solche nach § 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht als Erfindung an­gesehen werden dürfe. Bereits hier ist unklar, welcher Anspruch und mit welcher Begründung dieser nicht gewährbar sein soll. Ist der Gegenstand von An­spruch 13 nicht neu oder ist der Gegenstand des Anspruch 1 nach § 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht patentfähig? Oder soll der Gegenstand von Anspruch 13 wegen fehlender Neuheit in Kombination mit § 1 (3) 3. mit 1 (4) PatG nicht patentfähig sein?





Zur Begründung führt die Prüfungsstelle zunächst einen pauschalen Neuheitsver­gleich für den Anspruch 1 durch; dann stellt sie fest, worin sie den Unterschied zu vorbekannten rechnergestützten Steuerverfahren für Werkzeugmaschinen sieht. Sie kommt dann zu dem Schluss, dieser Unterschied erschöpfe sich in dem Wunsch der Automatisierung, was nicht als konkretes technisches Problem gese­hen werden könne. Ein Zusammenhang mit dem anfänglichen Neuheitsvergleich erschließt sich hier nicht. Im weiteren untersucht die Prüfungsstelle, ob nicht doch ein eindeutiges technisches Problem vorliegen könnte: sie benennt zwei Anwei­sungen sowie die diesen zugrundeliegenden Problemstellungen und kommt im Zusammenhang mit einem von ihr sogenannten „4-Stufen-Test“, der ihrer Meinung nach im Leitsatz des BGH „elektronischer Zahlungsverkehr“ skizziert sei, zu dem Ergebnis, dass ein Teil der Problemstellung zweifelsfrei technisch als auch konkret sei, das Lösungsmerkmal zu Problem 1. aber ausweislich der Beschreibung nicht neu sei. Der Senat kann schon nicht nachzuvollziehen, wie sich aus dem ge­nannten Leitsatz ein „4-Stufen-Test“ ableiten lässt. Auch bleibt unklar, was hiermit im Rahmen der Begründung ausgesagt werden soll. Die Prüfungsstelle kommt dann in ihrer Begründung zu der „manuellen“ Tätigkeit der Programmierung, die i. a. turingberechenbar sei und mit Alan Turings Schrift von 1936 die Automatisier­barkeit auch dieser Art der Programmierung der Verfahrwegbewegung bewiesen sei. Der Sinn dieser Aussage im Zurückweisungsbeschluss erschließt sich eben­falls nicht, denn die Frage der Nacharbeitbarkeit hatte sich bisher im Verfahren nicht gestellt. Die Prüfungsstelle kommt dann wieder zurück auf den „Automatisie­rungswunsch“ und ihren „4-Stufen-Test“ und stellt fest, dass die Variation der Teil­höhe nach der Problemlösung 1. eine bekannte Maßnahme sei, vorzeitigen Ver­schließ der Werkzeugschneide durch Kerbenbildung zu verhindern oder zu verrin­gern, und damit keine Bereicherung der Technik. Die Feststellung, eine bekannte Maßnahme sei keine Bereichung der Technik, ist platt selbstverständlich und kann somit nicht zur Begründung beitragen.





Die Prüfungsstelle stellt dann zur Problemlösung zu Problem 2. fest, sie berei­chere in der beanspruchten Form als Automatisierungswunsch die Technik nicht und „dürfe“ nicht als Erfindung im Sinne des § 1 PatG angesehen werden. Zur weiteren Erläuterung kommt sie auf den Urheberrechtsschutz zu sprechen, ver­mischt mit Feststellungen, wie z. B. „diese Frage der Technizität“ sei „unabhängig von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit zu beantworten“, oder „Die Prüfungsstelle sieht die Aufgabenstellung, eine Zeichenkette „hello world“ mit Hilfe einer Daten­verarbeitungsanlage darzustellen für identisch „technisch“ wie die der vorliegen­den Anmeldung“. Der Sinn dieser Aussagen, insbesondere die Hinweise auf das Urheberrecht, im Hinblick auf die Begründung der Zurückweisung erschließt sich ebenfalls nicht. Auch ist nicht nachvollziehbar, warum „die Zielsetzung erfinderi­schen Schutzes … für die Prüfungsstelle die Patentierung solcher Computerpro­grammprodukte“ verbietet, warum die Prüfungsstelle „zur Wahrung einer einheitli­chen Rechtsprechung“ „nur die Möglichkeit sieht, dass sich der erste und der zehnte Senat des BGH hinsichtlich der Zuständigkeitsgrenzen bei der Vergabe von Eigentumsrechten bei computerimplementierten Erfindungen einigen“ und wie dies alles im Zusammenhang mit der Begründung zu verstehen ist.





Es handelt sich um eine verworrene Ansammlung von Überlegungen und Fest­stellungen der Prüfungsstelle, die in keinem Zusammenhang mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 13 stehen. Die entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen in logischer Gedankenführung, die zu dem Zurückwei­sungsbeschluss geführt haben, sind im Beschluss der Prüfungsstelle nicht er­kennbar. Somit ist auch unklar, auf welche Vorschrift des Patentgesetzes die Zu­rückweisung letztendlich gestützt ist und wie dies konkret begründet wird.



III.





Die Zurückverweisung an die Prüfungsstelle erfolgt, da bisher kein geordnetes Prüfungsverfahren hinsichtlich der vorliegenden Anmeldung durchgeführt worden ist und dies einen wesentlichen Verfahrensmangel im Sinne des § 9 Abs. 3 Nr. 2 PatG darstellt.





Bei der Fortführung des Prüfungsverfahrens ist die Prüfung der Patentanmeldung auf der Grundlage des Patentgesetzes durchzuführen, wobei die Prüfungsstelle die in den Entscheidungen des X. Senats des BGH und des BPatG genannten Kriterien zu Technizität, Computerprogrammen als solchen und Computerpro­grammprodukten anzuwenden hat. Zur Feststellung, ob ein Computerprogramm als solches vorliegt, hat sie sich mit allen Merkmalen eines Patentanspruchs aus­einanderzusetzen und festzustellen, ob ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird. Wenn verfahrensmäßigen Anweisungen der tech­nische Charakter zuerkannt wird, betreffen hierauf Bezug nehmende Patentan­sprüche als Sachansprüche kein Computerprogramm als solches (BGH GRUR 2002, 143, 146 - Suche fehlerhafter Zeichenketten; BGH GRUR 2005, 749, 753 - Aufzeichnungsträger; BPatG 19 W (pat) 61/03).





IV.





Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann ver­anlasst, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Er­lass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und da­mit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.





Wenn ein Beschluss verfahrensfehlerhaft er­gangen ist, liegt ein Grund vor, der eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (siehe auch Schulte PatG, 7. Aufl. § 73 Rdn. 120 bis 133 - jeweils mit weiteren Hinweisen).



V.





Da mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle dem Antrag der An­melderin in der Hauptsache gefolgt worden ist und über eine Patenterteilung we­gen des fehlenden Prüfungsverfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte die hilfsweise beantragte mündliche Verhandlung unterbleiben.








Bertl


Dr. Mayer


Gutermuth


Dr. Scholz
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