BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 46/06 Verkiindet am
19. Juli 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 030 595.4-55

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

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
08.05



Grinde

Die von der S... AG als ursprunglicher Anmelderin eingereichte, am
30. Juni 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Patentan-

meldung mit der Bezeichnung

"WVerfahren zum Bereitstellen einer ersten Funktionseinheit und
mindestens einer zur ersten Funktionseinheit alternativen Funk-

tionseinheit in einer Steuereinheit"

wurde von der Prifungsstelle fir Klasse GO5B durch Beschluss vom 14. Juni 2006
mit der Begriindung zurtickgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 be-
schréanke sich auf die geplante Implementierung als ausschlief3lich softwareimple-
mentierte Betriebssystemfunktion in Form eines Computerprogramms bzw. Com-

puterprogrammprodukts im Rahmen der Softwareentwicklung.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 2. August 2006 eingegangene Be-
schwerde der urspriinglichen Anmelderin.

Sie beantragt schriftsatzlich,

den Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben, sowie

als Hauptantrag:

Patenterteilung mit Patentansprtichen 1 bis 18 vom 7. Juni 2006,



als Hilfsantrag:
Patenterteilung mit  Patentansprichen1l bis 18 vom
21. Dezember 2006

weiter hilfsweise:

eine mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Zur Begrindung tragt sie im Wesentlichen vor, dass weder das Verfahren nach
Patentanspruch 1 noch das Computerprogramm nach Patentanspruch 17 oder
das Computerprogrammprodukt nach Patentanspruch 18 auf ein auf bloRer
menschlicher Verstandestatigkeit beruhendes Verfahren bzw. auf ein zur Durch-
fuhrung des Verfahrens geeignetes Computerprogramm bzw. ein dazu zur Verfu-
gung gestelltes Computerprogrammprodukt reduzierbar sei, sondern technische
Uberlegungen unerlasslich seien, um sowohl das Verfahren wie auch das Compu-

terprogramm und das Computerprogrammprodukt entwickeln zu kénnen.

AulRerdem seien die Gegenstande der einander nebengeordneten Patentanspri-

che neu und beruhten auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Am 2. Juli 2008 ist die Anmeldung auf die C... GmbH in
H..., umgeschrieben worden. Eine Erklarung, dass sie das Beschwer-
deverfahren an Stelle der S... AG ubernehmen wolle, hat die C...

... GmbH nicht abgegeben.

Mit Ladung zur mundlichen Verhandlung wurde der urspriingliche Anmelderin mit-
geteilt, dass in der mundlichen Verhandlung zunachst zu klaren sein werde, durch
welche konkreten Mal3hahmen die in den unabhangigen Patentanspriichen ge-

nannte "Umschaltfunktion” bei laufendem Betrieb realisiert werden solle.



Es sei derzeit nicht auszuschlieRen, dass der Senat zu der Uberzeugung gelange,
dass die Erfindung in den urspringlichen Unterlagen nicht hinreichend deutlich

und vollstandig offenbart sei.

Wie schriftsatzlich angekindigt, ist die urspringliche Anmelderin zur mindlichen

Verhandlung nicht erschienen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet unter Einfigung einer

Gliederung:

"Verfahren zum Bereitstellen mindestens einer

1.1a zu einer ersten Funktionseinheit (12, 24) alternativen Funk-
tionseinheit (14, 14°, 14”7, 28)

1.1b in einer Steuereinheit (2) in einem Antriebssystem eines
Motors, bei dem

1.2a in der Steuereinheit (2) in einem flichtigen Speicher (6)

1.2b zumindest fur die alternative Funktionseinheit (14, 14’, 14",
28) Speicherplatz bereitgestellt,

1.2c die alternative Funktionseinheit (14, 14’, 14", 28) dort abge-
speichert und

1.3a eine Umschaltfunktion vorgesehen wird,

1.3b Uber welche nach Speichern der alternativen Funktionsein-
heit (14, 14’, 14", 28) in dem flichtigen Speicher (6)

1.3c zwischen der ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alter-
nativen Funktionseinheit (14, 14’, 14”7, 28) bei laufendem
Betrieb der Steuereinheit dynamisch umgeschaltet werden
kann,

1.3d wobei eine Funktionalitat der Steuereinheit (2) dahingehend
modifiziert wird, dass die erste Funktionseinheit (12, 24)
und die alternative Funktionseinheit (14, 14°, 14", 28) ge-

geneinander ausgetauscht werden."



Der geltende Patentanspruch 10 gemald Hauptantrag lautet unter Einfligung einer

Gliederung:

"Steuereinheit zum wahlweisen Bereitstellen

10.1a einer ersten und mindestens einer zur ersten alternativen
Funktionseinheit, die

10.2a einen flichtigen Speicher (6) mit Speicherplatz, in dem

10.2b zumindest die alternative Funktionseinheit gespeichert und
von dort ausgefuhrt werden kann, und

10.3a eine Umschaltfunktion aufweist, die dazu ausgebildet ist,
dass

10.3c bei laufendem Betrieb der Steuereinheit (2) zwischen der
ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alternativen Funk-
tionseinheit (14, 14’, 14”, 28) umgeschaltet werden kann,

10.2b wenn die alternative Funktionseinheit in dem flichtigen
Speicher (6) gespeichert ist.”

Der geltende Patentanspruch 16 gemald Hauptantrag lautet:

"Steuereinheit nach einem der Anspriche 10 bis 15, das in einem
Antriebssystem eines Motors, insbesondere einer Verbrennungs-
kraftmaschine, einer Getriebesteuereinheit und/oder eines Hybrids
als kombiniertem Antrieb mit einem Elektro- und einem Verbren-

nungsmotor, verwendbar ist."
Der geltende Patentanspruch 17 gemald Hauptantrag lautet:
"Computerprogramm mit Programmcodemitteln, um alle Schritte

eines Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 9 durchzufiih-

ren, wenn das Computerprogramm auf einem Computer oder ei-



ner entsprechenden Recheneinheit, insbesondere einer Steuerein-

heit (2) nach einem der Ansprtiche 10 bis 16 durchgefihrt wird."

Der geltende Patentanspruch 18 gemald Hauptantrag lautet:

"Computerprogrammprodukt, mit Programmcodemitteln, die auf einem
computerlesbaren Datentrager gespeichert sind, um alle Schritte eines Ver-
fahrens nach einem der Anspriche 1 bis 9 durchzufiihren, wenn das Com-
puterprogramm auf einem Computer oder einer entsprechenden Rechen-
einheit, insbesondere einer Steuereinheit (2) nach einem der Anspriiche 10
bis 16 durchgefuhrt wird."

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag lautet unter Einfigung einer

Gliederung:

"Verfahren zum Bereitstellen mindestens einer

1.1a zu einer ersten Funktionseinheit (12, 24) alternativen Funk-
tionseinheit (14, 14°, 14”7, 28)

1.1b in einer Steuereinheit (2) in einem Antriebssystem eines
Motors

1.1c zum Betreiben der Steuereinheit, bei dem

1.2a in der Steuereinheit (2) in einem fliichtigen Speicher (6)

1.2b zumindest fur die alternative Funktionseinheit (14, 14’, 14",
28) Speicherplatz bereitgestellt,

1.2c die alternative Funktionseinheit (14, 14’, 14”, 28) dort abge-
speichert und

1.3a eine Umschaltfunktion vorgesehen wird, die dazu ausgebil-
det ist,

1.3c; dass bei laufendem Betrieb der Steuereinheit

1.3b nach Speichern der alternativen Funktionseinheit (14, 14,
14”, 28) in dem flichtigen Speicher (6)



1.3c, zwischen der ersten Funktionseinheit (12, 24) und der alter-
nativen Funktionseinheit (14, 14’, 14”, 28) dynamisch um-
geschaltet werden kann,

1.3d wobei eine Funktionalitat der Steuereinheit (2) dahingehend
modifiziert wird, dass die erste Funktionseinheit (12, 24)
und die alternative Funktionseinheit (14, 14’, 14", 28) ge-

geneinander ausgetauscht werden."

Die weiteren Patentanspriiche gemald Hilfsantrag sind gegentber dem Hauptan-

trag unverandert.

Als Aufgabe ist in den urspriinglichen Unterlagen (Seite 2, Absatz 3) angegeben,
es ware winschenswert, eine Méglichkeit vorzusehen, in einem Steuergerat, bzw.
einer Steuereinheit, einfach und schnell zueinander alternative Funktionseinheiten
bereitzustellen, zwischen denen auch wahrend des laufenden Betriebs des

Steuergerates, d. h. online umgeschaltet werden konne.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig.

Die S... AG in M..., bleibt als ursprtingliche Anmelderin auch nach der am

2. Juli 2008, wahrend des anhangigen Beschwerdeverfahrens erfolgten Umschrei-
bung der Patentanmeldung auf die Einzelrechtsnachfolgerin, die C...

... GmbH in H..., verfahrensbeteiligte Beschwerdefihrerin. Wie der Bun-
desgerichtshof flr das Einspruchsbeschwerdeverfahren entschieden hat, findet
dort die Bestimmung des 8§ 265 Abs. 2 ZPO entsprechende Anwendung (8 99
Abs. 1 PatG) mit der Folge, dass die Ubertragung und Umschreibung des Patents

die verfahrensrechtliche Stellung des urspringlichen Patentinhabers als Beteiligter



des Einspruchsbeschwerdeverfahrens grundsatzlich unberihrt lasst (vgl. BGH
GRUR 2008, 87, 88f. - Patentinhaberwechsel im Einspruchsverfahren). Ein
Wechsel in der Verfahrensbeteiligung tritt nur dann ein, wenn der Einzelrechts-
nachfolger das Verfahren an Stelle des bisherigen Rechtsinhabers als Beteiligter
mit Zustimmung des Gegners Ubernimmt. Nichts anderes kann im Grunde fur das
Patentanmeldebeschwerdeverfahren gelten, obwohl dieses Verfahren einseitig
und daher kein echtes Streitverfahren ist. Besonderheiten des Verfahrens stehen
dem nicht entgegen (8 99 Abs. 1 PatG). Denn die Regelung des 8§ 265 Abs. 2 ZPO
dient nicht nur dem Schutz des Gegners der Partei, auf deren Seite eine Anderung
der sachlichen Legitimation eingetreten ist, sondern auch der Okonomie des Ver-
fahrens, unbeeinflusst von einer materiell-rechtlichen Anderung der Inhaberschaft
des streitbefangenen Gegenstandes das Verfahren fortzusetzen (vgl. BGH
BIPMZ 1998, 527, 528 - Sanopharm; BGH a. a. O., S. 89 - Patentinhaberwechsel
im Einspruchsverfahren). Insoweit hat der Bundesgerichtshof § 265 Abs. 2 ZPO
bereits auf das ebenfalls einseitige markenrechtliche Anmeldebeschwerdeverfah-
ren angewandt (vgl. BGH GRUR 2002, 892 - MTS; s. auch die Bezugnahme auf
diese Entscheidung in BGH a. a. O., S. 90 - Patentinhaberwechsel im Einspruchs-
verfahren). Vorliegend hat die Rechtsnachfolgerin eine Erklarung zur Verfahrens-
ubernahme nicht abgegeben, sondern vielmehr ihr Einverstandnis mit der weiteren
Beschwerdefihrung durch die urspringliche Anmelderin zum Ausdruck gebracht.
Das Beschwerdeverfahren ist daher mit der urspriinglichen Anmelderin als Be-
schwerdeflhrerin fortzusetzen, wobei die Rechtskraft der in diesem Verfahren er-
gangenen Entscheidung gemall § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 8§ 325 Abs. 1 ZPO fir
und gegen die nunmehrige Anmelderin als Rechtsnachfolgerin wirkt (vgl. BGH

a. a. O. - Sanopharm).

Die Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da die Erfindung nicht, wie in § 34
Abs. 4 PatG gefordert, in der Anmeldung so deutlich und vollstandig offenbar ist,
dass ein Fachmann, der hier als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Informatik,
Elektrotechnik oder Mechatronik mit Hochschulabschluss anzunehmen ist, sie



ausfuhren kann. Die Prufungsstelle hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu
Recht zurlickgewiesen (8 48i. V. m. § 45 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Ob der Gegenstand der Anmeldung von dem Patentierungsverbot nach § 1 Abs. 3
Nr. 3 letzte Variante PatG betroffen ist, wonach Programme fir Datenverarbei-
tungsanlagen als solche nicht als Erfindungen anzusehen und deshalb nicht dem
Patentschutz zugénglich sind, muss dahin gestellt bleiben, da der Anmeldung, wie
im Folgenden ausgefiihrt eine Lehre zur L6sung der Aufgabe nicht zu entnehmen
ist. Damit kann auch nicht festgestellt werden, ob die von der Anmelderin ange-

strebte Losung technischer oder nichttechnischer Natur ist.

Nach Uberzeugung des Senats koénnte eine nacharbeitbare Lésung des Problems,
in einem Steuergerat einfach und schnell zueinander alternative Funktionseinhei-
ten bereitzustellen, zwischen denen auch wahrend des laufenden Betriebs des
Steuergerates umgeschaltet werden kann, sowohl in einer verdnderten Program-

mierung als auch in einer bislang nicht bekannten Schaltung bestehen.

Zu keinem der beiden fur den Senat vorstellbaren Lésungsansatze enthalten die
Unterlagen eine verwertbare Aussage. Nachdem fir die Funktionseinheiten Spei-
cherplatz bereitzustellen ist, mag es sich um Softwareprodukte handeln, da nichts
anderes in den in der Anmeldung genannten Speichern gespeichert werden kann.
Darlber hinaus erschépfen sich aber die Ausfihrung zu der Realisierbarkeit der
Erfindung darin, dass eine "Umschaltfunktion" zwischen einer ersten Funktionsein-
heit und einer dazu alternativen Funktionseinheit bei laufendem Betrieb dynamisch
umschaltet. GemalR Patentanspruch 15 soll diese Umschaltfunktion in einem "Se-
lektor" integriert sein. Doch bezlglich dieses Selektors lassen die gesamten Unter-
lagen wiederum offen, ob es sich dabei um ein Programm oder um einen Hard-
warebaustein handelt. Ebenso wenig wird dem Fachmann irgendein Hinweis ge-
geben, wie er mit einer Programmierung oder einer Schaltung das keineswegs tri-

viale Problem bewaltigen kann, bei einem Steuergerat fur einen Motor im laufen-
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den Betrieb von einer Steuersoftware auf eine andere umzuschalten, ohne dass er

zuvor das ganze System stillsetzt und anschlie3end wieder hochfahrt.

Somit wird der Fachmann durch die am Anmeldetag eingereichten Unterlagen
nicht in die Lage versetzt, die Erfindung mit zumutbarem Aufwand selbst auszu-
fuhren.

Da es somit versaumt wurde, die Erfindung in den am Anmeldetag eingereichten
Unterlagen hinreichend vollstédndig und deutlich zu offenbaren, ist eine Patentertei-

lung weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag maoglich.

Somit war die Beschwerde zurtickzuweisen.

Bertl Kirschneck Dr. Scholz J. Mller

Pl



