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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse GO6F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 13. Juni 2008 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Prifung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Marken-

amt zurickverwiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung wurde am 19. November 2002 beim Deutschen

Patent- und Markenamt eingereicht. Sie tragt die Bezeichnung:

~Projektierverfahren®.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des
Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begrindung zurtickgewiesen, dass
der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe; der geltende Patentanspruch 1 lasse gegenuber dem ermittelten Stand

der Technik zumindest keine erfinderische technische Lehre erkennen.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie hat ihr
Patentbegehren in der mundlichen Verhandlung eingeschrankt und fuhrt aus, dass
der nunmehr geltende Hauptanspruch eine technische Lehre gebe, welche durch

den Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt sei.



Die Anmelderin stellt den Antrag,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 - 14, Uberreicht in der mindlichen Verhand-
lung,

noch anzupassende Beschreibung Seiten 1 - 10 und

4 Blatt Zeichnungen mit 8 Figuren, jeweils vom Anmeldetag.

Der geltende Patentanspruch 1, hier teilweise mit einer Gliederung versehen, lau-
tet:

“1. Projektierverfahren fur ein konfigurierbares System mit
mehreren Komponenten (1, 2, 5) zur Automatisierung eines
Steuerungsablaufs, insbesondere eines Bewegungsablaufs,
wobei jede Komponente (1, 2, 5) wéhrend des Steue-
rungsablaufs zur Realisierung der Automatisierung des
Steuerungsablaufs in regelmafigen Zeitabstanden (T) Gber
Kommunikationsbeziehungen mit anderen Komponen-

ten (1, 2, 5) Informationen austauscht,

— wobei das System anhand der Topologie und Funktionalitat
seiner Komponenten aus einer Vielzahl von Systemprojek-
tierungen (SP1,..., SPn) genau eine Systemprojektierung
(SPi) auswabhilt,

— wobei die ausgewéhlte Systemprojektierung (SPi) fir jede
Komponente (1, 2, 5) des Systems genau eine Komponen-

tenprojektierung (KP1i,..., KPmi) enthalt,



— wobei das System jede seiner Komponenten (1, 2, 5) ent-
sprechend der jeweiligen Komponentenprojektierung
(KP1i,..., KPmi) projektiert,

— wobei jede Komponente (1, 2, 5) entsprechend ihrer Kom-
ponentenprojektierung (KP1i,..., KPmi) die Kommunikati-
onsbeziehungen zu den anderen Komponenten (1, 2, 5)

einrichtet,

(@) - wobei die Vielzahl von Systemprojektierungen (SP1, ...,

SPn) zentral hinterlegt ist,

(b) - wobei die Komponentenprojektierungen (KP1i, ..., KPmi)
der ausgewahlten Systemprojektierung (SPi) an die Kompo-

nenten (2, 5) tbermittelt werden,

(c) - wobei die Komponenten (1, 2, 5) ihre Kommunikations-
beziehungen testen, wobei wenn die Kommunikationsbezie-
hungen zu den anderen Komponenten (1, 2, 5) ordnungs-
gemal eingerichtet sind, die Komponente (2, 5) eine Besta-
tigungsmeldung an die Zentraleinheit (1) tGbermittelt und auf

die Ubermittlung eines Aktivierungskommandos wartet, und

(d) - wobei die Komponenten (1, 2, 5) die von ihnen eingerich-
teten Kommunikationsbeziehungen aufgrund eines gemein-
samen Aktivierungskommandos aktivieren und einen Nor-

malbetrieb aufnehmen.*

Wegen des nebengeordneten, auf ein ,Konfigurierbares System ..., zur Durchfih-
rung eines Projektierverfahrens ... adaptiert* gerichteten Anspruchs 13 sowie der
Unteranspriiche 2 - 12 und 14 wird auf die Akte verwiesen.



Der Anmeldung soll die Aufgabe zugrunde liegen, ein Projektierverfahren fir ein
gattungsgemalRes konfigurierbares System zu schaffen, mittels dessen auch fir
den Betreiber des Systems auf einfache Weise eine Umkonfigurierung des Sys-
tems nebst sich daraus ergebender Umprojektierung des Systems maoglich ist
(siehe Beschreibung Seite 2 Absatz 3).

Die rechtzeitig eingegangene und auch sonst zulassige Beschwerde fuhrt zur Auf-
hebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zuriickverweisung der Sache an
das Deutsche Patent- und Markenamt gemal PatG 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3.

1. Die Anmeldung betrifft konfigurierbare Systeme zur Automatisierung eines
Steuerungsablaufs, welcher gesteuerte Bewegungen, wie das Bewegen eines Ele-
ments von einer Endstellung in eine andere Endstellung, oder auch gefihrte
Bewegungen, z. B. ein Verfahren eines Elements gemal3 einem vorgegebenen
Geschwindigkeitsprofil oder einer vorgegebenen Wegkurve, enthalten kann; als
Beispiel sind Falz- und Kuvertiermaschinen genannt (siehe Beschreibung Seite 1
Absétze 1 und 2).

Derartige Systeme bestehen Ublicherweise aus mehreren Komponenten, die wéah-
rend des Steuerungsablaufs Uber festgelegte Kommunikationsbeziehungen mit
anderen Komponenten Informationen austauschen. Gerade diese Kommunikati-
onsbeziehungen sind die Voraussetzung fur die Automatisierung des Steuerungs-
ablaufs (siehe Beschreibung Seite 1 Absatz 3).

Das Einrichten der Kommunikationsbeziehungen geschieht durch das Laden von
entsprechenden Konfigurationsdaten in die einzelnen Komponenten. Dieser kon-

krete Vorgang, und auch ganz allgemein die Einrichtung der gesamten System-



Kommunikations-Konfiguration, wird in der Anmeldung als , Projektierung*”

bezeichnet.

Die Projektierung der Kommunikationsbeziehungen erfolgt in der Regel durch den
Hersteller der Steuerung des modularen Systems und ist bei jedem System auf
die jeweilige spezielle Konfiguration beschrankt. Anderungen durch den Betreiber
des Systems seien nach den Erkenntnissen der Anmelderin in aller Regel nicht

maoglich (siehe Beschreibung Seite 1 Absatz 4 bis Seite 2 Zeile 2).

Hier méchte die Anmelderin Abhilfe schaffen: Fir den Betreiber des Systems soll
die Moglichkeit geschaffen werden, bei einer gewtinschten Umkonfigurierung des
Systems auch die sich daraus ergebende Umprojektierung der Kommunikations-

beziehungen auf einfache Weise durchzufihren.

Dies wird gemal’ dem geltenden Hauptanspruch i. W. dadurch erreicht,

— dass das System anhand der Topologie und Funktionalitat
seiner Komponenten aus einer Vielzahl von Systemprojektie-
rungen genau eine Systemprojektierung auswahlt (welche fur
jede Komponente des Systems genau eine Komponenten-

projektierung enthalt),

— und dass das System jede seiner Komponenten entspre-
chend der jeweiligen Komponentenprojektierung projektiert,
wobei dann jede Komponente entsprechend ihrer Kompo-
nentenprojektierung die Kommunikationsbeziehungen zu den

anderen Komponenten einrichtet.

Dartiber hinaus muss sichergestellt sein, dass das System trotz der Vielzahl der
beteiligten Komponenten in einen normalen Kommunikationsbetrieb eintritt. Hierfur

lehrt der geltende Hauptanspruch ein gemeinsames Aktivierungskommando, auf



das die einzelnen Komponenten warten, nachdem jede Komponente fur sich ihre
(frisch eingerichteten) Kommunikationsbeziehungen getestet und im Erfolgsfall
eine Bestatigungsmeldung an die Zentraleinheit Ubermittelt hat (siehe insbeson-

dere Figur 4 und zugehorige Beschreibung).

Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, die Einrichtung der Kommunika-
tionsbeziehungen der Komponenten als fur den Betreiber konfigurierbar auszule-
gen und den Ubergang in einen Normal-Kommunikations-Betrieb sicherzustellen,
sieht der Senat einen Entwicklungsingenieur der Elektrotechnik mit Hochschul-
oder Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Berufserfahrung im Bereich von

Automatisierungssystemen an.

2. Das geltende Patentbegehren ist zulassig.

Der Hauptanspruch entspricht dem urspriinglichen Anspruch 1 (s. o.: Gattungs-
begriff mit erstem Absatz und vier Aufzahlungsabsatze vor Merkmal (a)), einge-
schréankt durch die Merkmale der urspriinglichen Unteranspriche 8 und 12 sowie
ferner durch die Beschreibung zu Figur 4 gemald Seite 7 Absatz 3 (s. 0.: Merk-
male (a) bis (d)).

Die ubrigen Patentanspriche entsprechen den urspriinglichen, wobei vom gelten-
den Anspruch 8 an die Nummerierung und ggf. die Rickbeziehungen angepasst

wurden.

3. Das Projektierverfahren nach Anspruch 1 und das zu dessen Durchfiihrung
adaptierte konfigurierbare System nach Anspruch 13 sind dem Patentschutz
grundsatzlich zuganglich (PatG 8§ 1).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ,bei Erfindungen mit Bezug
zu Geraten und Verfahren (Programmen) der elektronischen Datenverarbeitung ...

zunéchst zu klaren, ob der Gegenstand der Erfindung zumindest mit einem Teil-



aspekt auf technischem Gebiet liegt (PatG 8 1 Abs. 1). Danach ist zu prufen, ob
dieser Gegenstand lediglich ein Programm flr Datenverarbeitungsanlagen als sol-
ches darstellt und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Der Ausschluss-
tatbestand greift nicht ein, wenn diese weitere Prufung ergibt, dass die Lehre
Anweisungen enthalt, die der Losung eines konkreten technischen Problems mit
technischen Mitteln dienen“ (BGH BIPMZ 2011, 371 - Webseitenanzeige, Leit-

satz a).

3.1 Die erforderliche Technizitat (PatG 8§ 1 Abs. 1) ist grundsatzlich zu bejahen,
weil die beanspruchte Erfindung u. a. die Nutzung der Komponenten einer Daten-
verarbeitungsanlage (hier: innerhalb eines Automatisierungssystems) lehrt; schon
damit gibt sie eine Anweisung zum technischen Handeln (vgl. BGH BIPMZ 2010,

326 - Dynamische Dokumentengenerierung, Absatz 20).

3.2 Der Ausschlusstatbestand nach PatG 8 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 liegt nicht
vor, weil der Hauptanspruch in der geltenden Fassung und damit ebenso der auf
ihn zurickbezogene Nebenanspruch 13 auch solche Merkmale enthalten, die ein

konkretes technisches Problem losen.

Welches technische Problem durch eine Erfindung gel6st wird, ist objektiv danach
zu bestimmen, was die Erfindung tatsachlich leistet (BGH BIPMZ 2005,
77 - Anbieten interaktiver Hilfe). Zur Uberwindung des Ausschlusstatbestands
genugt es, wenn zumindest ein Teilaspekt der im Patentanspruch unter Schutz
gestellten Lehre ein technisches Problem bewaltigt (BGH GRUR 2011,

125 - Wiedergabe topografischer Informationen, Leitsatz a).

3.2.1 Zwar ist fur den Senat ein zugrundeliegendes technisches Problem in den
nicht mit Gliederungszeichen versehenen Merkmalen des Patentanspruchs 1
(s. 0.: Gattungsbegriff mit erstem Absatz und vier Aufzadhlungsabsatze vor Merk-
mal (a)) allenfalls im letzten Teilschritt (dass jede Komponente entsprechend ihrer

Komponentenprojektierung ihre Kommunikationsbeziehungen einrichtet) erkenn-



bar. Von diesem Teilschritt abgesehen, betrifft die bis dahin beanspruchte Lehre
nur Malinahmen der Datenverarbeitung (vgl. BGH, a. a. O. - Webseitenanzeige,
Absatz 25); die beanspruchten Anweisungen gehen insoweit nicht Gber die Erfas-
sung, Verarbeitung, Speicherung und Ubermittiung von Daten hinaus (BGH,

a. a. O. - Webseitenanzeige, Absatz 27).

Auch die zusatzlichen Merkmale (a) und (b), die allein den Speicherort der Muster-
Systemprojektierungen und die MaRnahme des Ubermittelns der ausgewéhlten
Komponentenprojektierungen an die jeweiligen Komponenten betreffen, sind nicht

anders zu beurteilen.

Bis hierher kénnte nur das allenfalls verbleibende technische Problem, dass jede
Komponente die projektierten bzw. Ubermittelten Kommunikationsbeziehungen
auch technisch umsetzen muss, den Ausschlusstatbestand vielleicht gerade noch
Uberwinden. (Da aber dessen Lésung - dass jede Komponente eben ihre Kommu-
nikationsbeziehungen entsprechend einrichtet - derart trivial ist, konnte dies der
beanspruchten Erfindung keinesfalls zum Erfolg verhelfen.)

3.2.2 Es ist aber nicht abzustreiten, dass die neuen Merkmale (c) und (d) ein

konkretes technisches Problem Idsen.

Dem hier zustandigen Fachmann ist vertraut, dass die anmeldungsgemali3e Pro-
jektierung von Kommunikationsbeziehungen zwischen vielen, meist unterschied-
lichen Komponenten prinzipiell fehleranfallig ist, und dass die einzelnen Kompo-
nenten wegen der Grof3e des Systems zwangslaufig zu unterschiedlichen Zeit-
punkten soweit eingerichtet sein werden, dass sie eine Kommunikationsbeziehung
zu anderen Komponenten aufnehmen konnten. Es ware daher aus technischer
Sicht fahrlassig, ein derart komplexes System sich selbst zu Uberlassen und zu
erwarten, dass sich ,irgendwann” ein normaler Kommunikationsbetrieb aller betei-

ligten Komponenten quasi ,von selbst” einstellt.
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Der Senat sieht das objektive technische Problem deshalb darin, fir ein gat-
tungsgemalRes konfigurierbares System nach einer Projektierungsphase den
Zustand eines normalen Kommunikationsbetriebs trotz der Vielzahl der beteiligten,

auch unterschiedlichen Komponenten sicher zu erreichen.

Dieses Problem wird gemafld den Merkmalen (c) und (d) des geltende Hauptan-
spruchs dadurch geldst, dass jede Komponente nach erfolgter Projektierung ihre
Kommunikationsbeziehungen testet und im Erfolgsfall eine Bestatigungsmeldung
an die Zentraleinheit GUbermittelt, um dann auf ein Aktivierungskommando fir die
Aufnahme des Normalbetriebs zu warten, das als gemeinsames Aktivierungskom-

mando fur alle Komponenten Gbermittelt wird.

Eine solche Lehre geht Uber eine reine Datenverarbeitung hinaus, sie erfordert
vielmehr auf technischen Uberlegungen beruhende Erkenntnisse beziglich kom-
plexer Kommunikationsverbindungen und der verschiedenen mdglichen Alternati-
ven, wie eine Kommunikation in geordneter Weise in Betrieb genommen werden
kann. Nach allem liefert die Lehre eine ,L6sung eines konkreten technischen Pro-

blems mit technischen Mitteln“.

4. Das geltende Patentbegehren ist durch den bisher bekannten Stand der

Technik in Form der Druckschriften
D1 US5850343 A
D2 Schneider, Uwe et al.: Taschenbuch der Informatik, 4., aktu-
alisierte Auflage, Carl Hanser Verlag, 2001, ISBN
3-446-21753-3, S. 153-161, 205-207 und 214-229

D3 DE 100 55 168 Al

D4 DE 196 24 929 Al
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nicht vorbekannt oder nahegelegt. Denn gerade die Lehre der neu aufgenomme-

nen Merkmale (c) und (d) ist aus keiner dieser Druckschriften entnehmbar.

Eine denkbare Argumentation, dass die mit diesen neuen Merkmalen bean-
spruchte Malinahme fiir den Fachmann vielleicht schon allein aus seinem Fach-
wissen heraus nahegelegen hétte, kann dabei nicht als Zurtckweisungsgrund
akzeptiert werden. Im Prifungsverfahren muss der in Betracht gezogene Stand
der Technik grundsatzlich in nachprifbarer Weise belegt werden (BPatGE 30,
250; vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage (2008), § 3 Rdnr. 12, § 34 Rdnr. 359).

5. Nach alledem war die Anmeldung — auch um der Anmelderin keine Tatsa-
cheninstanz zu nehmen — an das Deutsche Patent- und Markenamt zurickzuver-

weisen.

Denn das Amt hat fiir die geltende Fassung der Patentanspriiche bislang nicht
gepruft, ob die Voraussetzungen fur die Erteilung eines Patents erfillt sind. Insbe-
sondere die neu aufgenommenen Merkmale (¢c) und (d), die i.W. aus der
Beschreibung stammen, waren ersichtlich nicht Gegenstand des bisherigen Pri-

fungsverfahrens.

Vorsitzender  Richter Eder Baumgardt Dr. Forkel
Dr. Fritsch ist wegen
Pensionierung an der
Unterschrift verhindert.

Baumgardt

Fa



