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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 39 474.5-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muindliche Verhandlung vom 12. Oktober 2010 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, des Richters
Dipl.-Ing. Baumgardt und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Prioritat einer Voranmeldung in
Korea vom 31. August 2002 in Anspruch nimmt, wurde am 27. August 2003 beim
Deutschen Patent- und Markenamt in englischer Sprache eingereicht. Die recht-

zeitig eingegangene deutsche Ubersetzung tragt die Bezeichnung:

.Heimnetzwerkvorrichtung, Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks

und System unter Verwendung desselben®.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 23. September 2008 mit der Begriindung
zurickgewiesen, dass der Patentanspruch 1 mangels Erfindungshéhe seines
Gegenstands nicht gewahrbar sei. Da der Anmelderin im schriftlichen Verfahren
bereits ausreichend rechtliches Gehér gewéhrt worden sei, werde eine (bean-
tragte) Anhorung aus Griinden der Verfahrensékonomie nicht als sachdienlich

angesehen.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie stellt

den Antrag,



den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent zu erteilen

gemal Hauptantrag mit Patentansprichen 1-9 und Beschreibung
Seiten 2, 2a vom 21. Mai 2007, noch anzupassender Beschrei-
bung S. 1, 3-17 und 13 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1-5, 6A, 6B,
7-10, 11A, 11B vom 25. November 2003,

gemal Hilfsantrag mit Patentansprichen 1-7, Uberreicht in der

mindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie Hauptantrag.

Ferner regt sie die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr an.

Zur Begrundung ihrer Beschwerde fihrt sie aus, dass der von der Prufungsstelle
zitierte Stand der Technik unzutreffend interpretiert worden sei. Insgesamt sei der
beanspruchte Gegenstand nach Hauptantrag und insbesondere nach Hilfsantrag
in der Gesamtheit seiner Merkmale nicht durch den entgegengehaltenen Stand

der Technik nahegelegt.

Ihre Anregung zur Riuckerstattung der Beschwerdegebihr begrindet sie damit,
dass eine Anhdrung im Prifungsverfahren durchaus als sachdienlich anzusehen
gewesen sei, da sie in der Regel das Verfahren férdern kénne, um gegebenenfalls
zu einem Einvernehmen beziglich einer gewahrbaren Anspruchsfassung zu
gelangen. Sie (die Anmelderin) habe in Erwiderung auf den Prifungsbescheid das
Patentbegehren abgeandert und einen neuen Anspruch 1 eingereicht, der sich
vom urspringlich eingereichten Hauptanspruch durch ein zuséatzliches Merkmal
unterscheide, und sich mit den im Prifungsbescheid dargelegten Bedenken mit
technischem Sachverstand auseinandergesetzt. Im Ubrigen sei der zugrundelie-
gende Sachverhalt weder technisch banal noch einfach gelagert, so dass die
Ablehnung der beantragten Anhérung sich nicht rechtfertigen lasse.



Gemal Hauptantrag lauten die unabhéngigen Patentanspriiche 1, 2, 6 und 7:

oL, Ein Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks, das fol-

gende Schritte aufweist:

a) Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuerments fur Gerate

existieren, unter Verwendung des Internets;

b) falls die neuen Steuermenus fur die Geréate existieren,
Herunterladen der neuen Steuermenis und Hinzufligen der
heruntergeladenen neuen Steuermenils zu alten Steuer-

mendilisten gemal den Geraten;

c) Herunterladen von entsprechenden Programmen unter Ver-

wendung der hinzugefiigten neuen Steuermends; und

d) Vorsehen der heruntergeladenen neuen Steuermenus fur

die entsprechenden Gerate.

2. Ein Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks, das fol-

gende Schritte aufweist:

a) Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuerments fur Gerate

existieren, unter Verwendung des Internets;

b) falls die neuen Steuermenus fir die Gerate existieren,
Herunterladen der neuen Steuermenis und entsprechender

Steuerprogramme; und

c) Vorsehen der heruntergeladenen Steuerprogramme fir die

entsprechenden Geréate.



6. Ein System zum Steuern eines Heimnetzwerks, das folgen-

des aufweist:

erste Mittel zum Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuer-
mends fur Gerate existieren, unter Verwendung des Inter-

nets;

zweite Mittel zum Herunterladen der neuen Steuermenis
und zum Hinzufligen der heruntergeladenen neuen Steuer-
mends zu alten Steuermentlisten gemald den Geréaten, im

Fall, dass die neuen Steuermendus fur die Geréate existieren;

dritte Mittel zum Herunterladen entsprechender Programme
unter Verwendung der hinzugefiigten neuen Steuermenus;

und

vierte Mittel zum Vorsehen der heruntergeladenen neuen

Steuermends fir die entsprechenden Gerate.

7. Ein System zum Steuern eines Heimnetzwerks, das folgen-

des aufweist:

erste Mittel zum Bestimmen, ob oder ob nicht neue Steuer-
mends fur Gerate existieren, unter Verwendung des Inter-

nets;

zweite Mittel zum Herunterladen der neuen Steuermends
und entsprechender Steuerprogramme, im Fall, dass die

neuen Steuermends fur die Geréte existieren;

und dritte Mittel zum Vorsehen der heruntergeladenen

Steuerprogramme fir die entsprechenden Gerate.”

Wegen der Unteranspriiche 3 - 5, 8 und 9 wird auf die Akte verwiesen.



Beim Hilfsantrag sind die Anspriche 2 und 7 des Hauptantrags gestrichen, die
Nummerierung der folgenden Anspriiche und die Riuckbeziehungen der Unteran-

spruche wurde angepasst.

In der Beschwerdebegriindung vom 9. Januar 2009, Seite 2 Mitte, wird als Auf-
gabe genannt, ein System und ein Verfahren zum bequemeren Steuern eines
Heimnetzwerkes vorzusehen, und zwar durch Herunterladen, durch das Internet,
von Steuerprogrammen, die verwendet werden, um jeweilige Ausrustungen bzw.

Gerate zu steuern.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist auch sonst zulassig. Sie hat
jedoch keinen Erfolg, welil bereits das beanspruchte Verfahren zum Steuern eines
Heimnetzwerks geméalR Patentanspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht (8§ 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft Heimnetzwerke, d. h. ein vernetz-
tes System aus digitalen elektronischen Heimgeréaten wie Fernseher, DVD-Spieler,
Videorekorder, aber auch Haushaltsgeraten wie Kihlschrank und Waschma-

schine, sowie PCs, Faxgeraten, Drucker usw. (siehe Anmeldung Absatz 2).

Grundsatzlich besteht auf Seiten des Benutzers der standige Wunsch, die internen
Steuerprogramme der einzelnen Gerate zu aktualisieren oder um neue Funktionen

ZU erweitern.

Die Anmeldung schlagt dafur geeignete Verfahren und Vorrichtungen vor, die das
Herunterladen neuer Steuerprogramme Uber das Internet bewirken. Dabei wird in
einem ersten Schritt Gberpruft, ob neue Steuermenus fur einzelne Gerate verfug-

bar sind. Wenn ein neues Steuermenu verfugbar ist, wird zunachst dieses geladen



und implementiert. Es zeigt dem Benutzer die Verfugbarkeit neuer Steuerpro-
gramme an, und dieser kann nun auswahlen, ein solches neues Steuerprogramm
herunterzuladen (Anspriche 1 und 6 des Hauptantrags bzw. 1 und 5 des Hilfsan-
trags). Alternativ kbnnen zusammen mit den Steuermenus die neuen Steuerpro-
gramme automatisch mit heruntergeladen und implementiert werden (Anspriiche 2

und 7 gemal Hauptantrag).

Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, eine Routine zur Aktualisierung
und Erweiterung fur die einzelnen Steuerprogramme der in einem Heimnetzwerk
verbundenen Gerate zu schaffen, ist hier ein Elektrotechnik-Ingenieur mit Fach-

hochschulabschluss anzusehen.

2. Das Patentbegehren nach Haupt- und Hilfsantrag bleibt im Rahmen der
ursprunglichen Offenbarung. Die geltenden Patentanspriche 1 -5 des Hauptan-
trags entsprechen den urspriinglichen Ansprichen 7 - 11; die geltenden Patentan-
spriche 6 - 9 des Hauptantrags entsprechen den urspringlichen Anspri-
chen 14 - 17. Im Hilfsantrag sind lediglich zwei dieser Anspriiche gestrichen wor-

den.

3. Fur das Auffinden des Verfahrens nach Patentanspruch 1, das im Haupt-

und Hilfsantrag identisch ist, war keine erfinderische Tatigkeit erforderlich.

3.1 Von besonderer Bedeutung hierfir ist die im Prufungsverfahren entgegen-

gehaltene, vorverdffentlichte

D1 WO 2000/28 436 Al.

Sie betrifft Heim-Netzwerke im Sinne der vorliegenden Anmeldung, siehe Seite 6
Absatz 2, Seite 7 Zeile 15 ff. Die einzelnen Gerate sind durch das Heim-Netzwerk
verbunden, welches einen Zugang zum Internet hat, vgl. Seite 6 Zeile 3-6 und

Figur 1. Informationen Uber die vorhandene Hardware und Software sind auf



einem Server (126) gespeichert, der auch Zugriff auf ein gespeichertes Benutzer-
profil (122) insbesondere mit Tatigkeiten, Interessen und Vorlieben des Benutzers
hat (siehe Seite 8 oben). Der Server informiert den Benutzer tber neue Software-
Versionen fur dessen Hardware (siehe Seite 8 Zeile 10 - 14) oder Uber Erganzun-
gen und Moglichkeiten zur besseren Nutzung von dessen Anlage (Seite 8
Zeile 14 - 16 und ff.). Der Benutzer kann neue Software zum Herunterladen tber
das Internet bestellen oder sie auch automatisch laden lassen (Seite 8
Zeile 19 - 21). Zur Fernbedienung der Gerate des Netzwerks ist auf Seite 6
Zeile 3 - 5 ein Handgerat ,Pronto” beschrieben, das gemal Seite 6 Zeile 26 - 29
beim Einbinden eines neuen Gerates nach Ruckfrage beim Benutzer (vgl. Seite 12
Zeile 4 - 9) umprogrammiert wird, so dass die Benutzeroberflache des Handgerats
die neu hinzugekommenen Interaktionsmaoglichkeiten zur Auswahl anzeigt - und

zwar, wie der Fachmann hier mitliest, in Form eines ,Steuermenis”.

Insoweit ist D1 daher ein ,Verfahren zum Steuern eines Heimnetzwerks* entnehm-
bar, bei dem der beanspruchte Schritt a) (d. h. das Bestimmen, ob oder ob nicht
neue Steuermenus fur Gerate — hier fur das Handgeréat ,Pronto” — existieren, unter
Verwendung des Internets) im beschriebenen Server 126 durchgefuhrt wird. Falls
—durch das Hinzukommen eines neuen Gerats im Heimnetzwerk — ein neues
Steuerment fur das Handgeréat (ndmlich um auch das neue Gerat steuern zu kon-
nen) existiert, wird der Benutzer gefragt, ob es in das Handgerat geladen werden
soll (Seite 12 Zeile 9: ,prompt the user to upgrade the remote control GUI*), ggf.
wird es dann heruntergeladen (erster Teil von Schritt b)) und auf dem Handgerat
.vorgesehen®, d. h. einprogrammiert und auf der grafischen Benutzeroberflache
des Handgerats angeboten (Schritt d)); dem Fachmann ist klar, dass das durch
Hinzufligen des neuen Steuermenis zu den bisherigen Steuermenis der bis

dahin vorhandenen Gerate erfolgen wird (zweiter Teil von Schritt b)).

Dass entsprechende Steuerprogramme — hier z. B. flir das neu eingebundene
Gerat — ebenfalls heruntergeladen werden (teilweise Schritt c)), ist fur den Fach-

mann in diesem Zusammenhang selbstverstandlich. Es verbleibt als einziger



Unterschied, dass anmeldungsgemald das Herunterladen von entsprechenden
Programmen ,unter Verwendung des neu hinzugefligten Steuerments” erfolgen
soll, d. h. dass in einem ersten Schritt das Steuerment aktualisiert wird, welches
dann (vgl. Figur 6A / 6B der Anmeldung) das Herunterladen neuer Steuerpro-

gramme durch ein entsprechendes Menifeld anbietet.

Das Anbieten der Mdglichkeit, neue Steuermenis und zugehorige Steuerpro-
gramme herunterzuladen, als Eingabeoption fur den Benutzer ist aber, wie
beschrieben, grundsatzlich bereits Seite 12 Zeile 9 zu entnehmen. Dass man hier-
fur gerne eine standardisierte Benutzeroberflache verwendet (Seite 9 Zei-
le 12 - 14), ist eine Frage der Ergonomie; statt dessen, wie in Schritt c) bean-
sprucht, das Steuermenu daflir eigens umzuprogrammieren, ist in diesem Zusam-
menhang eine an sich bekannte Mdglichkeit und als rein fachmannische Malf3-
nahme anzusehen, die zudem kein technisches Problem I6st und auch deshalb

eine erfinderische Tatigkeit nicht begrinden kann.

3.2 Die Anmelderin hat dem gegenuber vorgetragen, eine anmeldungsgemalie
Besonderheit bestehe darin, dass die Bestimmung, ob neue Steuerprogramme flr
Gerate des Heimnetzwerks existieren, anhand eines Vergleichs der Steuermenus
vorgenommen werde (vgl. z. B. Anmeldung Seite 8 letzter Absatz). Diese Argu-
mentation tragt nicht. Denn der Fachmann erkennt in D1 den Fall, dass (wegen
eines neuen Gerates im Heimnetzwerk) das Steuermenl eines allgemeinen
Bediengerates angepasst werden muss, und dieser Sonderfall legt die bean-
spruchten Schritte in der Formulierung des geltenden Patentanspruchs 1 nahe
(s.0.3.1).

Auch dass durch den Vergleich der Steuermenis ein konkretes technisches Pro-
blem geldst wiirde, konnte die Anmelderin nicht tberzeugend darlegen; der von ihr
in diesem Zusammenhang genannte Vorteil einer bequemen, ,automatischen®
Losung, die den Anmelder nicht belastet, hangt jedenfalls nicht davon ab, ob fur

den Vergleich ein Steuerment oder ein Steuerprogramm herangezogen wird.
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Nach Vortrag der Anmelderin sollte ferner ein anmeldungsgemaéaRer Vorteil darin
zu sehen sein, dass jedes Gerét fur sich selber priife, ob neue Steuerprogramme
verfugbar sind (vgl. Anmeldung Seite 7 Zeile 12 - 16). Das vermochte ebenfalls
nicht zu Uberzeugen: zumindest hat dieses Merkmal in der Formulierung des gel-
tenden Patentanspruchs 1 keinen Niederschlag gefunden. Dies gilt gleichermal3en
fur das Argument, anmeldungsgeman kénne ein Gerat neue Steuerprogramme fir
andere Geréate laden und diesen zur Verfugung stellen (vgl. Anmeldung Seite 17
Absatz 1). Im Ubrigen ist eine derartige Lehre auch aus D1 insbesondere Figur 3
und zugehdriger Beschreibung bzw. Seite 6 Zeile 26 - 33 ableitbar.

4. Uber die jeweiligen Unter- und Nebenanspriiche braucht nicht befunden zu
werden, da Uber einen Antrag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH in
GRUR 1997, 120 ,Elektrisches Speicherheizgerat").

Sonach kann weder dem Hauptantrag noch dem Hilfsantrag gefolgt werden.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr ist gemaf 8§ 80 Abs. 3 PatG anzuordnen,
weil dies im vorliegenden Fall der Billigkeit entspricht. Auf den Ausgang des
Beschwerdeverfahrens kommt es dabei nicht entscheidend an, vgl. Benkard,
PatG, 10. Auflage (2006), 8 80 Rdnr. 23. Mal3gebend sind vielmehr alle Umstande
des Falles. Die Billigkeit der Rickzahlung kann sich danach aus einem Verfah-
rensverstold durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard,
a. a. 0., 8 80 Rdnr. 21; Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 80 Rdnr. 110 ff.).

Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhoérung stellt einen solchen
Verfahrensverstol3 dar. 8§ 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis
zum Beschluss Uber die Erteilung auf Antrag zu hdren ist, wenn es sachdienlich

ist. Eine einmalige Anhorung ist in aller Regel sachdienlich, wenn — wie hier —
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noch Meinungsverschiedenheiten zwischen Anmelder und Prufer Uber entschei-
dungserhebliche Fragen fortbestehen und nicht nur eine Verzdgerung der Ent-
scheidung bewirkt werden soll (Busse, PatG, 6. Auflage (2003), 8 46 Rdnr. 17;
Schulte, a.a. O., 8§46 Rdnr.9, insbesondere zu Ful3note 20). Die Ablehnung

eines Antrags auf Anhérung kommt nur ausnahmsweise in Betracht.

Zwar ist der Prufungsstelle zuzugestehen, dass der mit Eingabe vom 21. Mai 2007
neu eingereichte Hauptanspruch identisch mit dem urspringlichen Patentan-
spruch 7 ist, zu dem sie im (einzigen) Prifungsbescheid vom 7. Dezember 2006

ausfuhrlich Stellung genommen hatte.

Dennoch wurde der Grundsatz des ,rechtlichen Gehdors* verletzt, denn die Anmel-
derin hatte ausdriicklich eine Gelegenheit erbeten, falls erforderlich, weitere Argu-
mente vorzutragen oder weitere Anderungen der Patentanspriiche vorzunehmen.
Der Sachverhalt ist ersichtlich nicht so trivial, dass eine Diskussion daruber vor-
hersehbar ergebnislos sein musste.

Es kommt hinzu, dass die Anmelderin nie eine Gelegenheit zur Auseinanderset-
zung mit der Prafungsstelle tber ihre in der Eingabe vom 21. Mai 2007 vorge-
brachten Argumente hatte. Nicht einmal der Zurtickweisungsbeschluss geht auf
diese Argumente ein: zwar werden sie dort zu Beginn des Kapitels IV aufgezabhilt,
dann aber lediglich damit beschieden, dass ,dieser Argumentation ... nicht gefolgt
werden“ kbnne. Eine Begriindung dafur erfolgt somit nicht, vielmehr wiederholt der
Beschluss lediglich die bekannten Argumente der Priufungsstelle, ohne sich im

Geringsten mit der Gegenargumentation der Anmelderin zu befassen.
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Zwar unterliegt die Arbeit der Prifungsstelle zweifellos auch dem Grundsatz der
Verfahrensékonomie; Anhérungen, die erkennbar aussichtslos sind, weil z. B. gar
keine Diskussionsgrundlage besteht, sind abzulehnen. Jedoch darf die Verfah-
rensdkonomie nicht Vorrang vor dem Grundsatz des rechtlichen Gehdors haben.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Wickborn
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