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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 40 210.8 - 53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 19. Marz 2014 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin  Dipl.-Ing. Wickborn,  der Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. rer. nat.
Schwengelbeck und Dipl.-Ing. Altvater

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 15. Dezember 2008 wird

aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Entscheidung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurtickverwiesen.

3. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiuhr wird angeordnet.

Grinde

Die unter Inanspruchnahme der Prioritdt der US Patentanmeldung 169324 vom
9. Oktober 1998 am 25. August 1999 eingereichte Patentanmeldung
199 40 210.8-53 mit der Bezeichnung

.installieren von Komponenten einer Benutzeroberflache fir eine aktive

Benutzeroberflache durch den Hersteller”

wurde mit Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 15. Dezember 2008 mit der Begriindung zuriickgewiesen,
dass der Patentanspruch 1 nicht patentierbar sei, da es dessen Gegenstand im

Hinblick auf die Druckschriften

D1 EP0474578 Al und
D2  Examples of Using Software Installer. First Edition. IBM Corporation,

International Technical Support Organization, Research Triangle



Park, NC 27709-2195, USA, Mai 1995. (Redbook, IBM Form Number
GG24-2529-00), ISBN 0738408212

an der fur die Patentfahigkeit erforderlichen erfinderischen Téatigkeit mangele.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Der Senat hat als weiteren Stand der Technik im Schriftsatz vom 18. Méarz 2014

auf folgende Druckschrift hingewiesen:

D3 US 5794052 A.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt,

1. den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse GO6F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 15. Dezember 2008 aufzuheben und das Patent auf
der Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriche 1-8, eingereicht in der mindlichen Verhandlung,

- Beschreibung Seiten 1, 2 und 4 bis 17, eingegangen am
25. August 1999,
Beschreibung Seiten 3 und 3a, eingegangen am 4. Oktober 2006,

- Figuren 1 bis 9, eingegangen am 25. August 1999,

2. die Riuckzahlung der Beschwerdegebiihr.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufligen von Gliederungspunkten:

M1

M2

M3.1

M3.2

M3.3

M4.1

M4.2

,verfahren zum Herstellen eines Computersystems und zum Modifi-
zieren einer grafischen Benutzeroberflache, die von einem Betriebs-

system kontrolliert wird, aufweisend:

Zusammenbauen eines Computersystems (100) in einem Hardware-
Herstellungsabschnitt (102) wahrend eines Herstellungsprozesses

des Computersystems (100);

Transferieren des Computersystems (100) in einen Software-Instal-
lationsabschnitt (104) und

Installieren eines Standardbetriebssystems und von Anwendungen
auf dem Computersystem (100) durch ein Herstellungs-Computer-
system (150) wahrend des Herstellungsprozesses des Computer-
systems (100),

wobei das Herstellungs-Computersystem (150) Festplattenabbilder
(155) von einem nichtflichtigen Speichergerét liest, wobei die Fest-
plattenabbilder (155) ein generisches Installationsprogramm und mo-

difizierte Konfigurationsdateien aufweisen;

Transferieren des Computersystems (100) zu einem Konfigurie-
rungsabschnitt (106) und

Speichern von Konfigurationskomponenten, bestehend aus einem
angepassten Installationsprogramm, Anwendungen und Grafikda-
teien, auf einem nichtfliichtigen Speichergerét (125) des Computer-
systems (100) durch ein Konfigurations-Installationssystem (170)
durch Transferieren von einem nichtfllichtigen Speichergerat, das mit
dem Konfigurations-Installationssystem (170) verbunden ist, wahrend

des Herstellungsprozesses des Computersystems (100);



M5 Versenden (190) des Computersystems (100) an einen Endanwen-
der;

M6 Lesen der modifizierten Konfigurationsdatei (220) mit Bezug fur das
Betriebssystem wahrend eines ersten Aufrufs (300) des Betriebssys-
tems durch den Endanwender und Aufrufen des angepassten Instal-

lationsprogramms (320) in Antwort auf das Lesen; und

M7.1 Hinzufigen eines grafischen Bildes (380) zu der grafischen Benut-
zeroberflache wahrend des ersten Aufrufs des Betriebssystems
durch den Endanwender, wobei das grafische Bild (380) einen Bezug
hat zu einem Anwendungsprogramm;

M7.2 wobei das Hinzuflgen resultiert aus dem Aufruf des angepassten
Installationsprogramms und wobei das grafische Bild (380) in einer
ersten Anzeige der grafischen Benutzeroberflache flir den Endan-

wender erscheint.”

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteranspriiche 2 bis 8 wird auf den Akten-

inhalt verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt aus, dass die geltenden Anspriiche zulassig und im

Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfahig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige, insbesondere form- und fristgerechte Beschwerde fiihrt zur Aufhe-
bung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurtickverweisung der Sache an
das Deutsche Patent- und Markenamt gemalf 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft Software zum Anpassen eines Betriebssystems im
Zuge einer ersten Ausfihrung durch einen Anwender und Verbesserungen
beim Herstellungsprozess von Computersystemen durch die Verwendung
dieser Anpassungen (vgl. geltende Beschreibung, Seite 1, Zn. 14-17).

Die Anmeldung geht davon aus, dass Hersteller von Personalcomputern
haufig ein Betriebssystem vorinstallieren wirden. Wenn ein Hersteller ein
Betriebssystem installiere, verwende er haufig einen anderen Computer,
um ein Abbild des Betriebssystems unter der Verwendung eines speziellen
Softwareprogramms von der Festplatte des anderen Computers auf die
Zielfestplatte des Kundensystems zu kopieren. Das Kopieren eines Abbil-
des von einer Festplatte anstelle des Installierens des Betriebssystems
spare erheblich Zeit. Sobald jedoch das Abbild erzeugt worden sei, sei es
ziemlich schwierig, das Kundensystem zu konfigurieren, ohne entweder ein
neues Abbild zu erzeugen und zu kopieren oder an der Kundenmaschine
die Anpassungen durchzufihren. Mehrere Abbildungen erhéhten die Kom-
plexitat des Herstellungsprozesses ebenso wie die Anforderungen an Com-
puter, um die Abbildungen fir den Installationsvorgang zur Verfiugung zu
stellen (vgl. geltende Beschreibung, S. 2, Z. 13 - S. 3, Z. 10).

Die objektive technische Aufgabe ist entsprechend dem Schriftsatz der
Anmelderin vom 17. Méarz 2014 (Seite 6, Abs. Ill. 4.) darin zu sehen, einen
Herstellungsprozess eines Computersystems zu ermdglichen, der massen-
tauglich ist und trotzdem eine individuelle Anpassung des Computer-

systems erlaubt.



Diese Aufgabe soll durch die Merkmale des Verfahrens gemald Patentan-

spruch 1 gel6st werden.

Die geltenden Anspriiche 1 bis 8 sind zulassig.

Der geltende Anspruch 1 beruht auf dem urspringlich eingereichten Patent-
anspruch 1 und stitzt sich weiter auf das Ausfuhrungsbeispiel gemaf
Figur 1 in Verbindung mit der urspringlichen Beschreibung S. 5, Zn. 18-25,
S.6,Zn.1-7und Z. 29 bis S. 7, Z. 2, S. 7, Zn. 11-21, S. 9, erster Absatz
und Z. 29 bis S. 10, Z. 8, sowie die ursprungliche Beschreibung des Anmel-

dungsgegenstandes auf S. 3, letzter Absatz.

Die Unteranspriiche 2 bis 8 entsprechen den urspriinglichen Anspriichen 2
bis 8. Ihr Rickbezug auf den gednderten Anspruch 1 ist zulassig und ergibt
sich aus der allgemeinen Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes auf
den Seiten 3, letzter Abs., bis Seite 4, erster Abs. der urspringlichen Be-

schreibung.

Der im Verfahren befindliche Stand der Technik steht dem geltenden Pa-
tentanspruch 1 nicht patenthindernd entgegen, da er fir den Fachmann —
der eine abgeschlossene Hochschulausbildung im Bereich der Elektrotech-
nik oder der Informationstechnik und mehrjahrige Berufserfahrung auf dem
Gebiet der Herstellung und Konfiguration von Endkunden-Computern vor-
weist — keine Anregung zur Ausgestaltung eines Verfahrens zum Herstellen
eines Computersystems mit samtlichen Merkmalen des Anspruchs 1 ent-
halt.

a) Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu gegentber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik.



Den Druckschriften D1 und D2 (vgl. bspw. Sp. 2, Zn.24-52, und
Fig. 3A/B mit zugehoriger Beschreibung in  Druckschrift D1;
Kapitel 2.2.3, S. 23-26, und Kapitel 3.3.1.4, S. 35-37 in Druckschrift D2)

ist jeweils kein Herstellungsprozess fur ein Computersystem zu entneh-

men, sondern allein die Softwareinstallation und Konfiguration fir ein
Computersystem beim Kunden, die ein Modifizieren einer grafischen
Benutzeroberflache miteinschliel3t (Merkmal M1 fehlt jeweils teilweise).
Keiner der beiden Druckschriften D1 und D2 ist dabei insbesondere ein
Verfahren zum Herstellen eines Computersystems entnehmbar, das ein
Zusammenbauen des Computersystems und das Transferieren des
Computersystems in einen Installationsabschnitt, verbunden mit dem
Installieren eines Standardbetriebssystems und von Anwendungen unter
Verwendung von Festplattenabbildern lehrt (Merkmale M2, M3.1, M3.2
und M3.3 fehlen jeweils). Den Druckschriften D1 und D2 ist jeweils auch
kein Hinweis auf ein Transferieren des Computersystems zu einem Kon-
figurationsabschnitt zu entnehmen, in dem durch ein Konfigurations-
Herstellungssystem wahrend des Herstellungsprozesses Konfigurations-
dateien auf dem nichtflichtigen Speichergerat des Computersystems
gespeichert werden (Merkmale M4.1 und M4.2 fehlen jeweils). Ein Ver-
senden des Computers an einen Endanwender folgt in den Druckschrif-
ten D1 und D2 implizit aus der beim Endanwender erfolgenden Soft-
wareinstallation (vgl. bspw. Sp. 5, Zn. 18-23 in Druckschrift D1, S. 34,
Fig. 14 in Druckschrift D2 / Merkmal M5).

Druckschrift D1 ist das Lesen von Konfigurationsdateien mit Bezug fur
das Betriebssystem wahrend eines ersten Aufrufs des Betriebssystems
und ein Aufrufen eines Installationsprogramms zu entnehmen (vgl.
Druckschrift D1, Fig. 3B, Schritte 100 und 108 / Merkmal M6). Die
Merkmale M7.1 und M7.2 fehlen in Druckschrift D1, da Druckschrift D1
keine grafische Benutzeroberflache zu entnehmen ist.

Druckschrift D2 ist unabhangig von einem ersten Betriebssystemaufruf

das Lesen einer Konfigurationsdatei und ein Aufrufen eines Installations-



programms zu entnehmen (vgl. Druckschrift D2, S. 36, Schritt 6 / Merk-
mal M6 teilweise), sowie das Aufrufen eines Installationsprogramms in
Antwort auf das Lesen der Konfigurationsdatei, wobei ein Hinzufligen
des grafischen Bildes zu der grafischen Benutzeroberflache erfolgt (vgl.
S. 37, Schritt 7.g. / Merkmale M7.1 und M7.2 teilweise).

Aus Druckschrift D3 ist ein Verfahren zum Herstellen eines Computer-

systems bekannt, wobei das Modifizieren einer grafischen Benutzer-
oberflache eines Betriebssystems nicht explizit angesprochen ist (vgl.
Sp. 4, Z. 25 bis Sp. 5, Z. 64 / Merkmal M1 teilweise). Die Softwarein-
stallation durch den Hersteller setzt zwangslaufig auch einen Zusam-
menbau des Computersystems und das Transferieren des Computers in
zumindest einen Software-Installationsabschnitt voraus, die der Fach-
mann dabei mitliest (Merkmale M2 und M3.1). Weiterhin ist Druckschrift
D3 das Installieren eines Standardbetriebssystems und von Anwendun-
gen auf dem Computersystem durch ein Herstellungs-Computersystem
wahrend eines Herstellungsprozesses des Computersystems zu entneh-
men (Sp. 4, Zn. 11-24 und 35-44 / Merkmal M3.2). Daraufhin werden
Konfigurationskomponenten auf einem nichtflichtigen Speichergerat
des Computersystems gespeichert. Hierbei sind Grafikdateien jedoch
nicht ausdriicklich genannt; es erfolgt mithin auch keine Unterscheidung
zwischen Installations- und Konfigurationsabschnitt des Herstellungspro-
zesses (Sp. 4, Z. 57 - Sp. 5, Z. 2; Sp. 6, Zn. 9 — 18 / Merkmale M4.1
und M4.2 teilweise). Das Computersystem wird dann an den Endan-
wender versandt (Sp. 6, Zn. 16-18 / Merkmal M5). Im Hinblick auf den
ersten Aufruf des Betriebssystems durch den Endanwender ist Druck-
schrift D3 das Lesen einer Konfigurationsdatei fir das Betriebssystem
(Sp. 5, Zn. 25-30 i.V.m. Sp. 6, Zn. 9-15 und 25-31) und ein Aufrufen
eines Installationsprogramms zum Installieren von Komponenten zu
entnehmen (Sp. 6, Zn. 9-15 und 39-41 / Merkmal M6).



b)
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich somit vom Gegen-
stand der Druckschrift D3 insbesondere im Fehlen der Verwendung von
Festplattenabbildern im Rahmen des Herstellungsprozesses (Merkmal
M3.3 fehlt) und dem Fehlen von Grafikdateien als Konfigurationskompo-
nenten (Merkmal M4.2 fehlt teilweise, Merkmale M7.1 und M7.2 fehlen).
Daneben unterscheidet Druckschrift D3 im Unterschied zu Anspruch 1
nicht zwischen einem Installations- und einem Konfigurationsabschnitt
bei der Herstellung des Computersystems, d.h. eine Unterscheidung der
Prozessschritte entsprechend der Merkmale M3.1 und M4.1 des An-
spruchs 1 ist nicht vorgesehen.

Das Verfahren gemald Anspruch 1 ist dem Fachmann auch nicht durch

den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nahegelegt.

Die Druckschriften D1 und D2 befassen sich ausschlie3lich mit der
Konfiguration von Computersystemen beim Endanwender. Sie geben
dem Fachmann daher keine Veranlassung, eine Konfiguration des Com-
puters bereits im Herstellungsverfahren unter der Verwendung von Fest-
plattenabbildern in Verbindung mit Konfigurationskomponenten auf dem
nichtflichtigen Speichergerat des Computersystems selbst bereitzu-
stellen, deren Anpassung im Rahmen der ersten Ausfuhrung des Be-
triebssystems durch den Endanwender erfolgt.

Selbst wenn man angesichts des Vorliegens eines vorinstallierten Com-
puters beim Endanwender in den jeweiligen Druckschriften D1 und D2
von einem zwangslaufig vorausgehenden Herstellungsprozess und da-
mit einer Veranlassung zur Verbindung von Druckschrift D1 oder Druck-
schrift D2 mit einem Herstellungsverfahren nach Druckschrift D3 aus-
geht, gelangt der Fachmann nicht in naheliegender Weise zum Gegen-

stand des geltenden Anspruchs 1.
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Zwar ist aus Druckschrift D3 ein Prozess zur Herstellung einer kunden-
spezifischen Softwareinstallation zu entnehmen, der wie der vorliegende
Anspruch 1 auf der Konfiguration der installierten Software beim ersten
Starten des Systems beim Endanwender beruht (vgl. Sp. 4, Zn. 25-34
.V.m. Sp. 5, Zn. 25-30 und Sp. 6, Zn. 9-15). Im Gegensatz zur Verwen-
dung eines Festplattenabbilds gemald dem geltenden Anspruch 1 wird in
Druckschrift D3 aber ein modularer Ansatz gewahlt, der das Installieren
einzelner Softwaremodule (d.h. individuelle Treiber und Anwendungen)
zusammen mit diesen jeweils einzeln zugeordneten Konfigurationsdaten
auf dem Computersystem bei der Herstellung vorsieht (vgl. Sp. 4,
Zn. 26-34 und 52-59 sowie Sp. 5, Zn. 1-2). Diese modulare Vorbereitung
der Computerkonfiguration innerhalb eines Herstellungsverfahrens in
Druckschrift D3 weist somit von der vorliegend gewéhlten Ldsung
gemald Anspruch 1 weg, die auf der Verwendung von Festplattenab-
bildern mit einem Standardbetriebssystem und modifizierten Konfigurati-
onsdateien zur Anpassung des Betriebssystems bei der ersten Ausfih-
rung durch den Nutzer beruht. Es findet sich im Stand der Technik auch
kein Hinweis auf eine Aufteilung des Herstellungsprozesses in einen

Installations- und einen Konfigurationsabschnitt.

Folglich ergibt sich fur den Fachmann auch in Verbindung der Gegenstande
der Druckschriften D1 oder D2 mit der Lehre der Druckschrift D3 kein
Herstellungsprozess gemald Anspruch 1, der auf der Verwendung stan-

dardisierter Festplattenabbilder beruht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher nicht durch den im Verfahren
befindlichen Stand der Technik nahegelegt.

Damit tragt der im Zuriickweisungsbeschluss genannte Grund nicht mehr.
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Die neu hinzugekommenen Merkmale im geltenden Patentanspruch 1 sind
ersichtlich nicht Gegenstand der Recherche im bisherigen Prufungsver-

fahren gewesen.

Der Senat hat nach 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG davon abgesehen,
antragsgemalf in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu er-
teilen, weil er die Frage, ob der Gegenstand des jeweils geltenden Patent-
anspruchs 1 auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, anhand des
derzeit ermittelten Standes der Technik nicht abschlieRend beurteilen kann.
Denn die beanspruchten detaillierten Merkmale des Herstellungsprozesses
hinsichtlich der Installation mittels Festplattenabbildern und Konfigurations-
komponenten, welche wiederum die Anpassung des Systems beim ersten
Starten durch den Endanwender bestimmen, sind im Wesentlichen dem
Ausfuhrungsbeispiel zu Fig. 1 der Anmeldung entnommen und waren nicht

Gegenstand der im Prifungsverfahren diskutierten Anspruchsfassungen.

Fragen einer derartigen Herstellung und Vorkonfiguration des Computer-
systems beim Hersteller sind ersichtlich im bisherigen Verfahren noch nicht
recherchiert worden. In dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
findet sich jedenfalls kein Anhaltspunkt daflir, da sich die dort zitierten
Druckschriften auf die Konfiguration eines Computersystems beim Anwen-
der beziehen. Auf ein Naheliegen eines urspringlich im Anspruch 15 bean-
spruchten Herstellungsverfahrens wird im Prifungsverfahren allein aus der
Erstellung und Lieferung von Datentragern zur Verwendung bei der Softwa-
reinstallation beim Anwender geschlossen (vgl. bspw. Druckschrift D1,
Sp. 6, Zn. 32-38; Druckschrift D2, S. 13, Fig. 5 und S. 36, Fig. 15). Auch der
Druckschrift D3 ist die im geltenden Anspruch 1 geforderte Merkmalskombi-
nation nicht zu entnehmen (vgl. Druckschrift D3, a.a.0.). Aus dem im Ver-
fahren befindlichen Stand der Technik ist das nunmehr unter Aufnahme

weiterer Merkmale aus der Beschreibung beanspruchte Herstellungsverfah-
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ren — wie vorstehend dargelegt — dem Fachmann jedenfalls nicht nahege-

legt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der 88 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung mdoglicher-
weise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung
sind in erster Linie die Prufungsstellen des Patentamts berufen, welche
hierzu Uber geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfligen. Da
eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandigen Re-
cherche des relevanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache
— auch um der Anmelderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen - zur
weiteren Prifung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Marken-
amt zurickzuverweisen (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG).

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr war nach 8§ 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.

Nach dieser Vorschrift kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Ver-
fahrensfehlern oder unsachgeméafRer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte,
PatG, 9. Aufl., 8 80 Rdn. 111 ff. und 8§ 73 Rdn. 131 ff.; Busse, PatG, 7. Aufl., 8 80
Rdn. 90 ff).

Eine sachliche Fehlbeurteilung vermag fur sich allein eine Riuckzahlung der Be-
schwerdegebihr noch nicht zu rechtfertigen. Hier kommen aber Umstande hinzu,
welche eine solche Billigkeitsentscheidung im vorliegenden Einzelfall gebieten
(vgl. Schulte, a.a.0., 8 73 Rdn. 136, 137, 142, 143).
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Maf3gebliche Grinde der Entscheidung der Prufungsstelle sind dem Zu-
rickweisungsbeschluss nicht zu entnehmen, da entscheidungserhebliche
Tatsachen im Beschluss nicht angesprochen sind. So werden die Merkmale
der beiden zitierten Druckschriften mosaikartig kombiniert und ohne néa-
heres Eingehen nur durch kursorische Verweise auf Textabschnitte der je-
weiligen Entgegenhaltungen belegt. Zudem werden einzelne Teilmerkmale
unabhangig von ihrem urspriinglichen Kontext in den jeweiligen Entgegen-
haltungen kombiniert. Schlieflich ist der Nachweis einzelner Merkmale im
angefochtenen Beschluss teilweise nicht erkennbar, bspw. hinsichtlich der
Unterscheidung der verschiedenen in der vorliegenden Anmeldung genann-
ten Installationsprogramme und Konfigurationskomponenten. Daher ergibt
sich im Beschluss auch kein schlissiges Bild der Beurteilung der von der
Anmelderin angefuhrten Gegenargumente durch die Prifungsstelle. Denn
diese Argumente werden im Beschluss nur aufgezahlt, ohne auf sie einzu-
gehen. Eine wie im vorliegenden Fall nur auf der kommentarlosen Zuord-
nung von Textverweisen beruhende Begriindung mag zwar bei einem ein-
fach Uberschaubaren Gegenstand und eindeutig zuordenbaren Merkmalen
des Standes der Technik ausreichend sein. Im vorliegenden Fall verbleibt
jedoch bereits die Frage nach der Veranlassung des Fachmanns zur
Kombination der beiden Druckschriften unbeantwortet. Die Begriindung des

Beschlusses ist daher nicht nachvollziehbar.

Im vorliegenden Fall ist auch der Beurteilungsspielraum der Prifungsstelle
bei der Einschatzung der Sachdienlichkeit der von der Anmelderin im
Schriftsatz vom 4. Oktober 2006 hilfsweise beantragten Anhorung uber-
schritten worden. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis
zum Beschluss uber die Erteilung auf Antrag zu héren ist, wenn es sach-
dienlich ist. Sachdienlich ist nach standiger Rechtsprechung eine Anhérung
immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren foérdern kann (vgl.
Schulte, a.a.0., § 46 Rdn. 11 m.w.N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In

der Rechtsprechung wird die einmalige Durchfihrung einer Anhérung im
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Prufungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE
18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatent-
gerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags
auf Anhérung kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Griinde
dafur vorliegen, weil z.B. die Anhdrung zu einer Uberflissigen Verfahrens-
verzbgerung eines einfach gelagerten Verfahrens fuhren wirde (Schulte,
a.a.0., § 46 Rdn. 15).

Allein aus der Tatsache, dass eine geanderte Anspruchsfassung nach dem
Verstandnis der Prufungsstelle nur unwesentliche Anderungen des bean-
spruchten Gegenstands umfasst, kann jedoch nicht geschlossen werden,
dass alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung bereits behandelt wurden,
insbesondere wenn seitens der Anmelderin ausfihrlich auf die aus ihrer
Sicht bestehenden Unterschiede zum Stand der Technik hingewiesen
wurde. Der von der Prifungsstelle vertretenen Auffassung, dass es sich
beim Gegenstand des Hauptanspruchs um einen einfachen und tberschau-
baren Sachverhalt handelt, kann dabei nicht gefolgt werden, zumal sich der
hierzu zitierte Kommentar (Schulte, a.a.O., 8 46 Rdn. 15) darauf bezieht,
dass seitens der Antragstellerin keine konkreten Punkte genannt werden,
die in der Anhoérung erdrtert werden sollen. Solche Punkte sind dem
Schriftsatz der Anmelderin durchaus entnehmbar, wie deren Auflistung
durch die Priufungsstelle im Beschluss zeigt. Dass kein einfacher und
Uberschaubarer technischer Sachverhalt vorliegt, wird bereits daraus deut-
lich, dass — wie oben dargelegt — ein Naheliegen des Anspruchsgegen-
stands allein an Hand der von der Prufungsstelle durchgefiihrten mosaikar-
tigen Betrachtung der Merkmale der Druckschriften D1 und D2 nicht nach-

vollziehbar ist.

Schlief3lich ist die im Beschluss getroffene Feststellung zu bemangeln, die
Anhdrung werde aus Grinden der Verfahrensékonomie als nicht sachdien-

lich angesehen. Zwar verneinen die Prifungsrichtlinien des DPMA vom



-16 -

1. Marz 2004 (Kap. 3.6.1, 6. Abs.) die Sachdienlichkeit, wenn nach Lage
der Akten die Anhérung zu einer unndétigen Verfahrensverzégerung fihren
wirde. Ungeachtet der Frage, ob diese Einschatzung im vorliegenden Fall
gerechtfertigt ist, ist bei der Entscheidung tber die Sachdienlichkeit der An-
hérung aber zu prifen, ob diese aus objektiver Sicht das Verfahren férdern
kann, nicht jedoch ob das Prufungsverfahren ohne Anhérung schneller ab-

geschlossen werden kann.

Wegen der Ablehnung der Anhdrung liegt ein Verfahrensfehler vor und in der Art
und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Prifungsstelle
ist eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen. Daher ist die Beschwerde-
gebihr zurlickzuerstatten (Busse, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 102, 118 und 124).

V.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaliig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer muandlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Schwengelbeck Altvater
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