BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 19/07 Verkindet am
20. Dezember 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 034 168.3-32

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 20. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Muller

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Beschwerdegebihr wird nicht zurtickgezahlt.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die am 21. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Pa-

tentanmeldung mit der Bezeichnung

.verfahren zum Bedienen und Beobachten eines Steuergerats,
hiermit korrespondierendes Bedien-/Beobachtungsgerat, Steuer-
gerat sowie Maschine mit einem solchen Steuergerat und Verwen-

dungen des Verfahrens sowie Datenspeichermedien®

wurde von der Prifungsstelle fur Klasse G 05 B des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes durch Beschluss vom 13. Marz 2007 mit der Begrindung zurickgewie-
sen, die Patentanspriiche 21 und 22 seien auf herkdmmliche Speichermedien fur
die Speicherung von Daten oder von Computerprogrammen als solchen gerichtet.

Gegen diesen Beschluss richtet sich Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt:

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 05 B des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 13. Marz 2007 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu ertei-

len:

Patentansprtche 1 bis 33 und

Beschreibungsseiten 1, 1a, 1b und 5 vom 15. Dezember 2006,
Ubrige Beschreibungsseiten 2 bis 4 und 6 bis 22 sowie

9 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 17, vom Anmeldetag
21. Juli 2005,



hilfsweise,

Patentansprtiche 1 bis 31 gemal 1. Hilfsantrag,
Patentanspriiche 1 bis 22 gemal 2. Hilfsantrag,
jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

Ubrige Unterlagen jeweils wie Hauptantrag,

Aul3erdem beantragt sie, die Beschwerdegebuhr zurtickzuzahlen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag vom 15. Dezember 2006 lau-

tet unter Einflgung einer Gliederung:

a) ,verfahren zum Bedienen und Beobachten eines Steuergerats (9)
mittels eines damit datentechnisch verbundenen Bedien/Beobach-
tungsgerats (1),

b) wobei das Steuergerat (9) und das Bedien-/Beobachtungsgerat (1)
eine prozessorgestutzte Steuereinheit (10) zum Ausflihren von
Softwareprogrammen aufweist,

C) - wobei auf dem Steuergerat (9) ein Interpreter-Programm (24)
ausgefihrt wird, welches auf Skripte (31) mit Anzeigebaustei-
nen (32) und Programmstrukturen (33) zugreifen kann,

d) - wobei die Programmestrukturen (33) auf Betriebsdaten der Firm-
ware des Steuergerats (9) zugreifen kdnnen, wobei die Betriebs-
daten in Anzeigedaten eines vorgebbaren Anzeigeformats umge-
wandelt werden und umgekehrt, und

e) - wobei die Skripte (31) abgearbeitet werden, wobei die Pro-
grammestrukturen (33) das zugehdorige Ergebnis in Form von An-
zeigebausteinen (32) mit ggf. den Anzeigedaten im vorgegebenen
Anzeigeformat zusammenstellen und das Ergebnis dem Bedien-/
Beobachtungsgerat (1) zur Verfigung stellen,

dadurch gekennzeichnet,



f) - dass auf dem Bedien-/Beobachtungsgeréat (1) ein Anzeigepro-
gramm (28) ausgefihrt wird, um zumindest Anzeigebausteine (32)
im vorgebbaren Anzeigeformat darzustellen, und

Q) - dass in den Anzeigebausteinen (32) Verweise auf zumindest ein
Skript (31) auf dem Steuergerat (9) hinterlegt sind, welche in Zu-
sammenhang mit einem Ereignis stehen, wobei dann das zugeho-
rige Skript (31) bei Eintritt des Ereignisses vom Interpreter-Pro-
gramm (24) gestartet und abgearbeitet wird.*

Der Patentanspruch 1 gemaR 1. Hilfsantrag Uberreicht in der mundlichen Verhand-

lung am 20. Dezember 2010 lautet unter Fortfihrung der Gliederung:

a) ,verfahren zum Bedienen und Beobachten eines Steuergerats (9)
mittels eines damit datentechnisch verbundenen Bedien/Beobach-
tungsgerats (1),

b) wobei das Steuergerat (9) und das Bedien-/Beobachtungsgerat (1)
eine prozessorgestltzte Steuereinheit (10) zum Ausflihren von
Softwareprogrammen aufweist,

C) - wobei auf dem Steuergerat (9) ein Interpreter-Programm (24)
ausgefihrt wird, welches auf Skripte (31) mit Anzeigebaustei-
nen (32) und Programmstrukturen (33) zugreifen kann,

d) - wobei die Programmestrukturen (33) auf Betriebsdaten der Firm-
ware des Steuergerats (9) zugreifen kdnnen, wobei die Betriebs-
daten in Anzeigedaten eines vorgebbaren Anzeigeformats umge-
wandelt werden und umgekehrt, und

e) - wobei die Skripte (31) abgearbeitet werden, wobei die Pro-
grammstrukturen (33) das zugehorige Ergebnis in Form von An-
zeigebausteinen (32) mit ggf. den Anzeigedaten im vorgegebenen
Anzeigeformat zusammenstellen und das Ergebnis dem Bedien-/
Beobachtungsgerat (1) zur Verfugung stellen,

dadurch gekennzeichnet,



h) - dass mehrere Anzeigebausteine (32) zu Anzeigeseiten kombi-
niert werden,

) - dass die Anzeigebausteine (32) bzw. die aus Anzeigebaustei-
nen (32) kombinierten Anzeigeseiten in ein komprimiertes Datei-
format in einer Ergebnisdatei (25) gespeichert werden,

f) - dass auf dem Bedien-/Beobachtungsgeréat (1) ein Anzeigepro-
gramm (28) ausgefihrt wird, um zumindest Anzeigebausteine (32)
im vorgebbaren Anzeigeformat darzustellen, und

Q) - dass in den Anzeigebausteinen (32) Verweise auf zumindest ein
Skript (31) auf dem Steuergerét (9) hinterlegt sind, welche in Zu-
sammenhang mit einem Ereignis stehen, wobei dann das zugeho-
rige Skript (31) bei Eintritt des Ereignisses vom Interpreter-Pro-

gramm (24) gestartet und abgearbeitet wird."

Der Patentanspruch 1 gemal 2. Hilfsantrag tberreicht in der mundlichen Verhand-
lung am 20. Dezember 2010 lautet unter Fortfihrung der Gliederung:

a) ,verfahren zum Bedienen und Beobachten eines Steuergerats (9)
mittels eines damit datentechnisch verbundenen Bedien/Beobach-
tungsgerats (1),

b) wobei das Steuergerat (9) und das Bedien-/Beobachtungsgerat (1)
eine prozessorgestltzte Steuereinheit (10) zum Ausflihren von
Softwareprogrammen aufweist,

C) - wobei auf dem Steuergerat (9) ein Interpreter-Programm (24)
ausgefihrt wird, welches auf Skripte (31) mit Anzeigebaustei-
nen (32) und Programmstrukturen (33) zugreifen kann,

d) - wobei die Programmstrukturen (33) auf Betriebsdaten der Firm-
ware des Steuergerats (9) zugreifen kdnnen, wobei die Betriebs-
daten in Anzeigedaten eines vorgebbaren Anzeigeformats umge-

wandelt werden und umgekehrt, und



- wobei die Skripte (31) abgearbeitet werden, wobei die Pro-
grammstrukturen (33) das zugehdorige Ergebnis in Form von An-
zeigebausteinen (32) mit ggf. den Anzeigedaten im vorgegebenen
Anzeigeformat zusammenstellen und das Ergebnis dem Bedien-/

Beobachtungsgerat (1) zur Verfigung stellen,

dadurch gekennzeichnet,

h)

)

f)

9)

k)

- dass mehrere Anzeigebausteine (32) zu Anzeigeseiten kombi-
niert werden,

- dass die Anzeigebausteine (32) bzw. die aus Anzeigebaustei-
nen (32) kombinierten Anzeigeseiten in ein komprimiertes Datei-
format in einer Ergebnisdatei (25) gespeichert werden,

- dass die Ergebnisdatei (25) nach dem Laden durch das Anzeige-
programm (28) wieder dekomprimiert wird,

ausgefihrt wird, um zumindest Anzeigebausteine (32) im vorgeb-
baren Anzeigeformat darzustellen, und

- dass in den Anzeigebausteinen (32) Verweise auf zumindest ein
Skript (31) auf dem Steuergerat (9) hinterlegt sind, welche in Zu-
sammenhang mit einem Ereignis stehen, wobei dann das zugeho-
rige Skript (31) bei Eintritt des Ereignisses vom Interpreter-Pro-
gramm (24) gestartet und abgearbeitet wird,

- dass das Ereignis ein interner Melde- oder Alarmzustand des
Steuergerates (9) ist,

- dass der interne Melde- oder Alarmzustand (9) vom Steuerge-
rat (9) zyklisch ausgegeben wird,

- dass das Anzeigeprogramm (28) zyklisch das Vorhandensein
von aktualisierten Anzeigebausteinen (32) bzw. von aus Anzeige-
bausteinen (32) kombinierten aktualisierten Anzeigeseiten pruft
und diese bei Vorliegen ladt und darstellt,

- dass das Interpreter-Programm (24) durch die Steuereinheit (10)

in einem Hintergrundprozess ausgefiuhrt wird, wobei



0) die Steuereinheit (10) Softwareprogramme eines Realtime-Be-

triebssystems ausfihrt.”

Die Aufgabenstellung lautet (Seite 5, Absatze 1 und 2 der Unterlagen vom 15. De-
zember 2006), ein Verfahren sowie ein korrespondierendes Bedien-/Beobach-
tungsgerat und Steuergerat sowie eine Maschine mit einem solchen Steuergerat
anzugeben, durch welche der Aufwand fur die Entwicklung und Wartung eines Be-
dien-/Beobachtungsgerates sowie eines Steuergerates verringert werde. Weiter
soll der Aufwand zur Anpassung eines Bedien-/Beobachtungsgerate an ein anzu-

schlieBendes Steuergerét vermindert werden.

Zur Begrundung ihrer Beschwerde fuhrt die Anmelderin aus, dadurch, dass auf
dem fest mit der Maschine verbundenen Steuergerat eine Interpreter-Programm
installiert sei, dass auf eine Datenbibliothek mit einer Vielzahl verschiedener Skrip-
te zugreifen kbénne, durchbreche die Erfindung die bislang gangige Praxis, wonach
auf einem Bedien-/Beobachtungsgerat die gesamte Funktionalitéat gespiegelt sein
misse, die auf dem Steuergerat einer Maschine vorhanden sei. Dadurch sei das
Bedien-/Beobachtungsgerat bislang stets nur fir einen bestimmten Typ von Steu-
ergeraten verwendbar, zudem miissten etwaige Anderungen immer bei beiden
Geraten parallel zueinander vollzogen werden.

Durch die Erfindung sei es nun moglich das Bedien-/Beobachtungsgerat wesent-
lich unabhangiger von den Steuergeraten einzusetzen, da es nur Grundfunktionali-
taten aufweisen, nicht jedoch das Steuergerét spiegeln miusse. Zudem habe der
Bediener keine Moglichkeit auf die Firmware des Steuergerates zuzugreifen. Da-
durch sei das Know-how, das in der Entwicklung der Steuerung stecke, wirkungs-

voller geschutzt.

Fur diese Verfahrensweise gebe es aus dem Stand der Technik, der von der Pri-
fungsstelle genannt worden sei, keine Anregung, so dass das Verfahren gemali
dem geltenden Patentanspruch 1 neu sei und auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.



Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere wegen des Wortlauts der weite-
ren Patentanspriiche nach den jeweiligen Antrdgen und den Besonderheiten des

Prufungsverfahrens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zuldssig. Sie hat jedoch in der

Sache im Ergebnis keinen Erfolg.

1. Das Verfahren nach geltendem Patentanspruch gemaf Hauptantrag ergibt sich
bereits aus der EP 1 548 527 Al die von der Prufungsstelle im Prufungsverfahren
als Entgegenhaltung 1 genannt worden ist. Aus dieser Druckschrift ist in den Wor-
ten des Patentanspruchs 1 ausgedriickt, Folgendes bekannt (vgl. insbesondere

Fig. 1 sowie 2): ein

a) .verfahren zum Bedienen und Beobachten eines Steuergerats
(Steuer-/Regeleinrichtung 1,4) mittels eines damit datentechnisch
verbundenen Bedien/Beobachtungsgerats (Absatz [0028]: Der An-
wender erhalt Uber einen Bildschirm Anweisungen und hat die
Maoglichkeit in Menus auszuwéahlen sowie Parameter einzugeben.
Dies impliziert, dass eine Eingabemdglichkeit vorhanden sein
muss, sei es, dass der Bildschirm als Touch panel ausgefuhrt oder
eine separate Tastatur vorhanden ist.),

b) wobei das Steuergerat (1,4) und das Bedien-/Beobachtungsgeréat
eine prozessorgestutzte Steuereinheit (Embedded-Rechnersys-
tem 21a, vgl. Abs. [0024], [0046]) zum Ausfuhren von Software-
programmen aufweist,

C) wobei auf dem Steuergerét (1) ein Interpreter-Programm (10) aus-
gefuhrt wird, welches auf Skripte (Makros 12a - €) mit Anzeige-
bausteinen (Spalte 9, Zeilen 32 bis 34: Die Kontrollanweisung 18c,



d)

wobei,

f)

9)

die ihrerseits Teil eines Makros 12a ist - vgl. Fig. 3 - , erzeugt auf
dem Bildschirm eine Eingabemaske)

und Programmstrukturen (Spalte 9, Zeilen 21 bis 25: Verzweigun-
gen, Schleifen oder Abfragen) zugreifen kann,

wobei die Programmstrukturen auf Betriebsdaten der Firmware
des Steuergerats (1,4) zugreifen kdnnen (Spalte 1, Zeilen 33 bis
38: Die Software ist in Form einer Firmware fest in dem Geréat in-
stalliert), wobei die Betriebsdaten in Anzeigedaten eines vorgeb-
baren Anzeigeformats umgewandelt werden und umgekehrt (Spal-
te 1, Zeilen 46 bis 48: Die Software 2a dient zur Realisierung von
Bedien- und Visualisierungsfunktionen),

wobei die Skripte (Makros) abgearbeitet werden, wobei die Pro-
grammstrukturen (Kontrollanweisungen) das zugehérige Ergebnis
in Form von Anzeigebausteinen (Visualisierung) mit ggf. den An-
zeigedaten im vorgegebenen Anzeigeformat zusammenstellen
und das Ergebnis dem Bedien-/Beobachtungsgerat (Bedien-

funktionen) zur Verfugung stellen,

auf dem Bedien-/Beobachtungsgerat ein Anzeigeprogramm (Vi-
sualisierungsfunktionen) ausgefihrt wird, um zumindest Anzeige-
bausteine (z. B. Spalte 5, Zeilen 32 bis 34: Eingabemasken) im
vorgebbaren Anzeigeformat darzustellen, und

in den Anzeigebausteinen Verweise auf zumindest ein Skript auf
dem Steuergerat hinterlegt sind (z. B. Absatz [0042]: Der Anwen-
der wird Uber eine Bildschirmmaske zur Angabe des Paramters
aufgefordert, ob ein Geber vorhanden ist oder nicht.), welche in
Zusammenhang mit einem Ereignis stehen (Eingabe des Wertes),
wobei dann das zugehorige Skript bei Eintritt des Ereignisses vom
Interpreter-Programm gestartet und abgearbeitet wird (Die Hoch-
laufzeit wird durch eine bedingte Verzweigung entweder auf 5 Se-

kunden oder auf 2 Sekunden gesetzt).
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Daher ist der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gemaR 8 1 Abs. 1 in Verbin-

dung mit § 3 PatG mangels Neuheit seines Gegenstandes nicht gewéhrbar.

2. Das Verfahren nach geltendem Patentanspruch gemald 1. Hilfsantrag ergibt
sich fur den Fachmann, bei dem es sich nach Ansicht des Senats hier um einen
Diplom-Ingenieur mit Hochschul- oder zumindest Fachhochschulabschluss der
Fachrichtungen Elektrotechnik, Informatik oder Mechatronik handelt, der mit dem
Entwurf der Steuerung von Werkzeugmaschinen beauftragt ist, in nahe liegender
Weise aus der EP 1 548 527 Al:

Uber den Hauptantrag hinaus sind im Patentanspruch 1 gemaR 1. Hilfsantrag die

Merkmale genannt,

h) dass mehrere Anzeigebausteine (32) zu Anzeigeseiten kombiniert
werden, sowie

)] dass die Anzeigebausteine (32) bzw. die aus Anzeigebaustei-
nen (32) kombinierten Anzeigeseiten in ein komprimiertes Datei-

format in einer Ergebnisdatei (25) gespeichert werden.

Zum einen ist fur den Senat kein kombinatorischer Effekt dieser Malinahmen zu
den anderen im Patentanspruch 1 gemalR 1. Hilfsantrag enthaltenen MalRnahmen
zu erkennen; zum anderen handelt es sich sowohl bei der Mal3nahme, Bildschirm-
seiten aus mehreren Softwaremodulen gemaR Merkmal h) aufzubauen als auch
speicherplatzintensive Programmteile entsprechende Merkmal i) in komprimierter
Form zu speichern, um Mal3nahmen, die in der Datenverarbeitung gang und gabe
sind und daher weder flr sich noch in Aggregation mit anderen bereits bekannten

MalRnahmen eine Besonderheit darstellen.

Im Ubrigen umfassen diese Merkmale nach Seite 9 Absatz 3 der Beschreibung
auch die Darstellung eines Stammmenus, wobei Menus zum Aufruf von weiteren
Skripten (Makros) aus der EP 1 548 527 (Sp. 9, Z. 51 bis 55) bekannt sind.
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Daher beruht der Patentanspruch 1 nach 1. Hilfsantrag nicht auf erfinderischer

Tatigkeit, er ist gemaf § 1 Abs. 1 in Verbindung mit 8 4 PatG nicht gewahrbar.

3. Das Verfahren nach geltendem Patentanspruch gemald 2. Hilfsantrag ergibt
sich fur den Fachmann ebenfalls in nahe liegender Weise aus der EP 1 548 527
Al:

Uber den 1. Hilfsantrag hinaus sind im Patentanspruch 1 gemaR 2. Hilfsantrag die

Merkmale genannt,

K) dass das Ereignis ein interner Melde- oder Alarmzustand des
Steuergerates (9) ist,

) dass der interne Melde- oder Alarmzustand (9) vom Steuerge-
rat (9) zyklisch ausgegeben wird,

m) dass das Anzeigeprogramm (28) zyklisch das Vorhandensein von
aktualisierten Anzeigebausteinen (32) bzw. von aus Anzeigebau-
steinen (32) kombinierten aktualisierten Anzeigeseiten pruft und
diese bei Vorliegen ladt und darstellt,

n) dass das Interpreter-Programm (24) durch die Steuereinheit (10)
in einem Hintergrundprozess ausgefiuhrt wird, wobei

0) die Steuereinheit (10) Softwareprogramme eines Realtime-Be-

triebssystems ausfihrt.”

Abgesehen davon, dass sich die Merkmale k) bis m), das Merkmal n) sowie das
Merkmal o) weder gegenseitig bedingen noch einen kombinatorischen Effekt auf-
weisen, und fur sich gesehen nach Uberzeugung des Senats zum Bereich des
selbstverstandlichen Handelns des Fachmann gehdoren, sind diese Merkmale wie-

derum durch die EP 1 548 527 Al vorweggenommen oder nahegelegt.

So sind dort entsprechend Merkmal k), Aufgaben des Betriebssystems (des

Steuergerats) genannt (Spalte 11, Zeilen 24 bis 26), wozu zweifellos auch Alarme



-12 -

gehoren (Spalte 6, Zeile 23), die unter anderem zwingend eine Anzeige auf dem

Bildschirm zur Folge haben.

Weiter ist in der EP 1 548 527 Al zwar nur ein nichtzyklischer Datenaustausch fur
Visualisierungszwecke ausdricklich genannt (Spalte 7, Zeilen 52 bis 54), die For-
mulierung ,auch” impliziert jedoch, dass der Fachmann entsprechend Merkmal m)
fur den Normalfall an eine zyklische Abfrage denkt. Analog dazu realisiert er
selbstverstandlich auch die Ausgabe der Meldungen und Alarme, wie in Merk-

mal I) angegeben, durch einen zyklischen Datenaustausch.

Wie in Merkmal n) gefordert, sind gemaR EP 1 548 527 A1 Kommunikationsaufga-
ben, also die Bedien- und Visualisierungsfunktionen, einer Hintergrundebene zu-
geordnet (Spalte 11, Zeilen 1 bis 6). Diese Funktionen werden durch die Nicht-
echtzeitsoftware 2a realisiert (Spalte 1, Zeilen 46 bis 48), die ein Interpreter-Pro-

gramm umfasst (Spalte 3, Zeilen 13 bis 14).

Schlief3lich ist auch das Merkmal o) explizit in der EP 1 548 527 Al genannt (Spal-
te 7, Zeilen 45 bis 46).

Daher ist auch der Patentanspruch 1 nach 2. Hilfsantrag gemal3 8 1 Abs. 1 in Ver-

bindung mit § 4 PatG nicht gewéhrbar.

4. Die weiteren unabhangigen Patentanspriche nach allen Antragen gehen inhalt-
lich nicht Gber die jeweiligen Patentanspriche 1 hinaus, daher sind deren Gegen-
stande aufgrund der EP 1 548 527 Al gemaf? 8 1 Abs. 1 in Verbindung mit den
88 3 bzw. 4 PatG ebenfalls nicht patentfahig.

Die jeweiligen abhangigen Patentanspriiche teilen das Schicksal der nicht patent-

fahigen unabhéngigen Patentanspriche auf die sie riickbezogen sind.

Somit war die Beschwerde zurtickzuweisen.
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Die Beschwerdegebtihr wird entgegen dem Antrag der Anmelderin nicht zurtickge-
zahlt. Ob die Beschwerdegebihr zuriickgezahlt wird, steht gemafl? § 80 Abs. 3
PatG im pflichtgeméaflRen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es auf-
grund besonderer Umstande der Billigkeit widerspricht, die Gebluhr einzubehalten.
Solche besonderen Umstande kdnnen u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren
der Prufungsstelle liegen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 73 Rdn. 132 ff. m. Nw.;
BPatGE 49, 111, 112 - Anho6rung im Prifungsverfahren), soweit der Verfahrens-
verstol3 ursachlich fur die Beschwerdeeinlegung war, bei einwandfreier Verfah-
rensbehandlung durch das Amt die Beschwerde also nicht erforderlich gewesen
ware (vgl. Benkard, PatG, 10. Aufl., 8 80 Rdn. 23 und 28 m. Nw.; BPatGE 30, 207,
210 f.; 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerat; BPatG
Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk). Diese Voraussetzungen liegen hier jedoch

nicht vor.

So sieht der Senat in dem Vorgehen der Prifungsstelle, den angefochtenen Zu-
rickweisungsbeschluss ohne vorherige Durchflihrung der von der Anmelderin mit
Schriftsatz vom 15. Dezember 2006 hilfsweise beantragten fernmindlichen Unter-
redung zu erlassen, schon keinen Verfahrensverstol3. Fir eine fernmundliche Un-
terredung oder Anhdrung gibt es keine Anspruchsgrundlage. 8§ 46 PatG sieht inso-
weit nur die formliche Anhérung mit Ladung und Niederschrift vor, die auf Antrag
des Anmelders zu erfolgen hat, wenn dies sachdienlich ist. Ein telefonisches Ge-
sprach mag zwar im Einzelfall verfahrensforderlich sein, ist aber mit der gesetzlich
geregelten formlichen Anhérung schon deswegen nicht gleichzusetzen, weil etwai-
ge Antrage oder Verfahrenserklarungen zwingend der Schriftftorm bedirfen, also

nicht telefonisch erfolgen kénnen.

Ein Verfahrensfehler der Prifungsstelle ist allerdings darin zu sehen, dass der Zu-
rickweisungsbeschluss auf einen Grund gestlitzt worden ist, welcher der Anmel-

derin vorher nicht bzw. nicht in der gebotenen Deutlichkeit mitgeteilt worden ist.
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Darin liegt eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehor (Art. 103 Abs. 1
GG).

Auch die Tatsache, dass der Zuriickweisungsbeschluss von der Prufungsstelle auf
einen Grund gestutzt worden ist, der der Anmelderin zuvor nicht bekannt gemacht

worden war, konnte hier nicht zur Rickzahlung der Beschwerdegebuhr fihren.

Wahrend im einzigen Priifungsbescheid noch in Ubereinstimmung mit der gefes-
tigten Rechtsprechung ausgefiuihrt gewesen ist, dass die Datenspeichermedien
gemal den Patentansprichen 21 und 22 weder technisch gepragt seien noch die
Verfahrensschritte der in Bezug genommen Patentanspriiche 1 bis 18 eine erfin-
derische Tatigkeit darstellten, griindet der Zuriickweisungsbeschluss darauf, dass
die Verfahren nach den Patentansprtiche 1 bis 18 ein Computerprogramm als sol-
ches darstellten und daher nach 8 1 Abs. 2 Nr. 3 PatG vom Patentschutz ausge-
nommen seien und mithin die Patentfahigkeit eines Datenspeichermediums nach
Patentanspriichen 21 und 22 nicht begrinden konnten. Diese als solche der An-
melderin nicht bekannte Erwagung ist dann mit dem aus der Begrindungslinie des
Prufungsbescheids herausgelosten Argument verknipft worden, dass es den Da-

tenspeichermedien an pragenden technischen Merkmalen fehle.

Es ist anhand der Akte nicht festzustellen, dass die Prifungsstelle der Anmelderin
diese, in den tragenden Erwagungen veranderte Beurteilung der Verfahren gemaf
den Patentansprichen 1 bis 18 und in Folge davon auch der Patentanspriiche 21
und 22 mitgeteilt und ihr Gelegenheit gegeben hatte, hierzu Stellung zu nehmen
(8 48 Satz 2i. V. m. § 43 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Dieser Verfahrensverstol3 rechtfertigt gleichwohl nicht die Rickzahlung der Be-
schwerdegebuhr, weil er fur die Beschwerdeeinlegung nicht urséchlich war. Auch
wenn insoweit der Anmelderin noch die Mdglichkeit zur vorherigen Stellungnahme
eingeraumt worden ware, ist im Hinblick auf den Ausgang des Beschwerdeverfah-

rens nicht anzunehmen, dass die Entscheidung der Prifungsstelle dann im Ergeb-
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nis anders ausgefallen ware und sich dadurch die Einlegung der Beschwerde er-
Ubrigt hatte. Dies um so weniger, als nach der intensiven und kontroversen Erorte-
rung der Sach- und Rechtslage in der mundlichen Verhandlung der Senat den Ein-
druck gewonnen hat, dass die Anmelderin unabh&ngig von der Arbeitsweise der
Prufungsstelle eine gerichtliche Entscheidung tber ihren Antrag auf Erteilung des

Patents herbeigefihrt hatte.

Bertl Kirschneck Dr. Scholz J. Mller
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