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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 7. April 2009 aufgehoben und das Patent auf der Grund-
lage der folgenden Unterlagen erteilt:

- Patentanspriiche 1 bis 3, eingereicht in der mundlichen Ver-

handlung,

- Beschreibung Seiten 1 bis 4, eingereicht in der mindlichen Ver-

handlung, Seiten 5 bis 25, eingegangen am 1. September 2005,

- Figuren 1 bis 3, 4A, 4B, 5B und 6 bis 9, eingegangen am
1. September 2005, Figur 5A, eingereicht in der mindlichen Ver-
handlung.

Grinde

Die mit Inanspruchnahme der Prioridt der japanischen Patentanmeldung
2005-102450 vom 31. Marz 2005 am 18. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingereichte Patentanmeldung 10 2005 034 020.2 - 53 mit der gel-
tenden Bezeichnung

.informationsverarbeitungsverfahren und -gerat, das eine mit einem Computer

verbundene Peripherieeinrichtung verwaltet*



(ursprungliche Bezeichnung: ,Informationsverarbeitungsgerat, das eine mit einem

Computer verbundene Peripherieeinrichtung verwaltet®)
wurde mit Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 7. April 2009 mit der Begriindung zurtickgewiesen, dass der
Patentanspruch 1 nicht patentierbar sei, da es dessen Gegenstand im Hinblick auf
die Druckschrift

D1 US5794032A

an der fur die Patentfahigkeit erforderlichen erfinderischen Téatigkeit mangele.

Im Prufungsverfahren wurde als weiterer Stand der Technik die folgende Druck-
schrift genannt:

D2 US 2004/0181593 A1l.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie beantragt,
den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 7. April 2009 aufzuheben und das Patent auf der

Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriche 1 bis 3, eingereicht in der mundlichen Ver-

handlung,

- Beschreibung Seiten 1 bis 4, eingereicht in der mindlichen Ver-

handlung, Seiten 5 bis 25, eingegangen am 1. September 2005,



Figuren 1 bis 3, 4A, 4B, 5B und 6 bis 9, eingegangen am
1. September 2005, Figur 5A, eingereicht in der miundlichen Ver-
handlung.

Der Patentanspruch 1 lautet (Gliederungspunkte M1 bis M4 seitens des Senats

erganzt):

M1

M2

M3
M3.1

M3.2

M3.3

M4

.Informationsverarbeitungsverfahren unter Verwendung eines

Computers (9), der

- mit Erweiterungseinheiten (6, 7, 8) verbindbar ist, die eine Vielzahl
von Typen von Peripherieeinrichtungen enthalten, die in einen Er-
weiterungsschacht (5) einfihrbar sind, und

- eine erste Speichereinheit (HDD 19) hat, in der
- ein funktionsspezifisches Betriebssystem (23) fur die Vielzahl
von Typen von Peripherieeinrichtungen,
- eine Vielzahl von Typen von zu Peripherieeinrichtungen
gehdrenden Programmen, die der Vielzahl von Typen der Pe-
ripherieeinrichtungen entsprechen und ausgefuhrt werden,
wenn die Peripherieeinrichtungen verwendet werden, und
- ein ldentifizierungsprogramm gespeichert sind, das einen
Typ der an den Computer angeschlossenen Peripherieein-
richtung identifiziert,
wobei ferner eine Laufwerkseinheit (DVD-Laufwerkseinheit 7) als ein
Typ einer Peripherieeinrichtung vorgesehen und konfiguriert ist, um
Informationen von einer zweiten Speichereinheit (Wiederherstel-
lungs-CD) zu lesen, die eine andere Vielzahl von Typen von zu Peri-

pherieeinrichtungen gehdrenden Programmen speichert, die einer



a)

b)

d)

anderen Vielzahl von Typen der Peripherieeinrichtungen entspre-
chen,

welches Verfahren die Schritte enthélt:

Aktivieren des Informationsverarbeitungsgerates, wenn die normalerweise
verwendete Erweiterungseinheit (6, 7, 8), die in einen dafiir vorgesehenen
Erweiterungsschacht (5) eingesteckt war, gegen eine andere Erweiterungs-
einheit (6, 7, 8) ausgetauscht wurde und eine Aktivierungstaste (4) fur das
funktionsspezifische Betriebssystem (23) des Computers (9) gedriickt
wurde (S501) und dann Aktivieren einer Prifanwendung (S502) des ldenti-
fizierungsprogramms durch das Informationsverarbeitungsgerat,
anschlieBende Bezugnahme des Informationsverarbeitungsgerates unter
der Steuerung der Prufanwendung jeweils auf Peripherieeinrichtungsinfor-
mationen (28) und Peripherieeinrichtungs-Verwaltungsinformationen (29)
(S503), um unter der Steuerung der Prifanwendung durch das Informati-
onsverarbeitungsgerat festzustellen, ob die in den Peripherieeinrichtungs-
informationen (28) aufgezeichneten Informationen sich von den in den Pe-
ripherieeinrichtungs-Verwaltungsinformationen (29) aufgezeichneten Infor-
mationen unterscheiden (S504),

dann Erfassen der Anschlussinformationen von den Peripherieeinrichtungs-
informationen (28) durch das Informationsverarbeitungsgerét unter der
Steuerung der Prufanwendung,

dann Aufzeichnen unter der Steuerung der Prifanwendung durch das Infor-
mationsverarbeitungsgerat der Informationen Uber den Typ der Erweite-
rungseinheit (6, 7, 8), die in den Peripherieeinrichtungsinformationen (28)
aufgezeichnet sind, welche nicht mit den Typ der Erweiterungseinheit tber-
einstimmen, der in den Peripherieeinrichtungs-Verwaltungsinformationen
(29) aufgezeichnet ist, in Peripherieeinrichtungs-Erkennungsinformationen
(30) in der ersten Speichereinheit (HDD 19) (S505),



e)

f)

9)

h)

anschlielBendes Anzeigen auf dem Bildschirm einer Anzeige (3) des Infor-
mationsverarbeitungsgerates, dass die Erweiterungseinheit (6, 7, 8) ersetzt
wurde und dann eines Befehls, eine DVD-Laufwerkseinheit (7) in den Er-
weiterungsschacht (5) einzufihren und eine Wiederherstellungs-CD vorzu-
bereiten (S506),

anschlielendes Feststellen durch das Informationsverarbeitungsgerat, ob
der Benutzer des Informationsverarbeitungsgerates dem Austausch der
normalerweise verwendeten Erweiterungseinheit (6, 7, 8) zugestimmt hat
oder nicht (S507), und Beenden des Einheitenaustauschprozesses durch
das Informationsverarbeitungsgerat, wenn der Benutzer nicht zugestimmt
hat, aber Bringen der in den Peripherieeinrichtungs-Verwaltungsinformatio-
nen (29) gespeicherten Informationen in einen veranderbaren Zustand,
wenn der Benutzer zugestimmt hat (S508),

anschlieBendes Erfassen der Informationen Uber den Typ der Erweite-
rungseinheit (6, 7, 8) durch das Informationsverarbeitungsgerat, die in den
Peripherieeinrichtungs-Erkennungsinformationen (30) aufgezeichnet sind,
unter der Steuerung der Prifanwendung, und dann Loschen der Anwen-
dung durch das Informationsverarbeitungsgerat fir die Erweiterungseinheit
(6, 7, 8), die Uberfliissig geworden ist, von der ersten Speichereinheit (HDD
19) basierend auf den Informationen tGber den Typ der Erweiterungseinheit
(6, 7, 8), die in den Peripherieeinrichtungs-Erkennungsinformationen (30)
aufgezeichnet sind (S509),

anschlieBRendes Beenden der Aktivierung des funktionsspezifischen Be-
triebssystems (23) durch das Informationsverarbeitungsgerat unter der
Steuerung der Prifanwendung (S510), und dann darin Lesen der in den
Peripherieeinrichtungsinformationen (28) aufgezeichneten Informationen
durch das Informationsverarbeitungsgerét aus diesen (S511),

weiter, nachdem dann die DVD-Laufwerkseinheit (7) in den Erweiterungs-
schacht (5) eingesteckt wurde und die Wiederherstellungs-CD in die DVD-
Laufwerkseinheit (7) eingesteckt wurde, Aktivieren des funktionsspezifi-

schen Betriebssystems (23) durch das Informationsverarbeitungsgerat nach



)

k)

dem Dricken der Aktivierungstaste (4) fur das funktionsspezifische Be-
triebssystem (23) des Computers (9) (S512),

dann Feststellen durch das Informationsverarbeitungsgeréat, ob Informatio-
nen in den im Prozess von Schritt d) erfassten Anschlussinformationen vor-
handen sind oder nicht, die das Einfihren einer anderen Erweiterungsein-
heit (6, 7, 8) in den Erweiterungsschacht (5) anzeigen als die normaler-
weise verwendete Erweiterungseinheit (6, 7, 8), und, wenn die Informatio-
nen vorhanden sind, automatisches Speichern der anderen Erweiterungs-
einheit (6, 7, 8) von der Wiederherstellungs-CD in der ersten Speicherein-
heit (HDD 19) durch das Informationsverarbeitungsgerat (S514, S516,
S518),

anschlieBendes Durchfihren von Einstellungen fur eine Anwendung fir
diejenige der verschiedenen Erweiterungseinheiten (6, 7, 8) durch das In-
formationsverarbeitungsgerat, die in der ersten Speichereinheit (HDD 19)
gespeichert wurde, und dann Aufzeichnen der in dem Prozess von (S505)
erfassten Anschlussinformationen in den Peripherieeinrichtungs-Verwal-
tungsinformationen (29) durch das Informationsverarbeitungsgerat (S519),
woraufhin das Informationsverarbeitungsgerat die Aktivierung des funkii-
onsspezifischen Betriebssystems (23) unter der Steuerung der Prifanwen-
dung (S520) beendet,

daraufhin Anzeigen auf dem Bildschirm der Anzeige (3) des Infor-
mationsverarbeitungsgerates eines Befehls zum Einfihren der norma-
lerweise verwendeten Erweiterungseinheit (6, 7, 8) in den Erweiterungs-
schacht (5), wobei die hierin genannte normalerweise verwendete Erweite-
rungseinheit (6, 7, 8) die Erweiterungseinheit (6, 7, 8) bezeichnet, die mit
dem Treiber und der Anwendung betreibbar ist, die in der ersten Speicher-
einheit (HDD 19) in dem Prozess von Schritt J) gespeichert wurden, und,
nachdem die normalerweise verwendete Erweiterungseinheit (6, 7, 8) in
den Erweiterungsschacht (5) eingefuhrt wurde, Aktivieren des funktions-

spezifischen Betriebssystems (23) durch das Informationsverarbeitungsge-



rat nach dem Drucken der Aktivierungstaste (4) fur das funktionsspezifische
Betriebssystem (23) des Computers (9) (S521).°

Der Patentanspruch 2 lautet:

,informationsverarbeitungsverfahren nach Anspruch 1, welches ferner
durch die Ausfuhrung des funktionsspezifischen Betriebssystems (23) aus
der ersten Speichereinheit (HDD 19) jedes der zu den Peripherieeinrichtun-
gen (Erweiterungseinheit 6, 7, 8) gehérenden Programme l6scht, das nicht

zu der gegenwartig angeschlossenen Erweiterungseinheit (6, 7, 8) gehort.”

Der nebengeordnete Patentanspruch 3 lautet:

.informationsverarbeitungsgerat zur Durchfuhrung des Informationsverar-

beitungsverfahrens nach einem der vorhergehenden Anspriche.”

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt aus, dass die geltenden Anspriche zuldssig und im

Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentféhig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zuldssige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Denn das zweifelsfrei gewerb-
lich anwendbare Verfahren gemald dem geltenden Anspruch 1 und das Informati-
onsverarbeitungsgerat nach Anspruch 3 sind im Lichte der im Verfahren befindli-
chen Druckschriften D1 und D2 neu und beruhen fur den Fachmann — der vorlie-
gend eine abgeschlossene Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotech-

nik oder Informationstechnik vorweist und Erfahrung in der Integration von Peri-



pheriegeraten und deren Software in Computersystemen hat — auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit. Auch die weiteren Kriterien zur Patenterteilung sind erfullt (PatG
88 1 his 5, § 34).

1. Die vorliegende Anmeldung betrifft ein Informationsverarbeitungsverfahren
und -gerat, das eine mit einem Computer verbundene Peripherieeinrichtung

verwaltet.

Die Anmeldung geht von Personalcomputern aus, die neben einem Univer-
salbetriebssystem ein funktionsspezifisches Betriebssystem aufweisen,
dessen Funktion eingeschrankt sei, sodass es nur eine bestimmte Funktion
ausfiuhre. Aus der Sicht des Universalbetriebssystems stelle das funktions-
spezifische Betriebssystem einen nicht benutzbaren Speicherbereich dar,
was dessen Minimierung erforderlich mache. Wenn der Betrieb von Peri-
pherieeinrichtungen (bspw. eine DVD-Laufwerkseinheit) mit zugehdrigen
Anwendungsprogrammen ausschlielich in Verbindung mit einem funkti-
onsspezifischen Betriebssystem vorgesehen sei, sollten diese Anwendun-
gen bei der Betrachtung des Speicherbedarfs des funktionsspezifischen
Betriebssystems mit berlcksichtigt werden.

Aus dem Stand der Technik sei bekannt, Peripherieeinrichtungen unter
Verwendung eines Controllers zu erkennen. Auch wenn die Peripherieein-
richtung nicht tatséchlich verwendet werde, sei die Anwendung dafir instal-
liert (d.h. gespeichert). Dies gelte auch fur den Fall, dass die Peripherieein-
richtung entfernt wurde und damit die zugehorige Anwendung Uberflissig
geworden sei. Dies schranke die verfliigbare Kapazitat der Speicherein-
richtung des Computersystems ein (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, Z. 7
bis S. 4, Z. 2).

Als Aufgabe wird in der geltenden Beschreibung angegeben, den fir den

Betrieb von Peripherieeinrichtungen unter einem funktionsspezifischen Be-
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triebssystem benétigten Speicherplatz optimiert zu verwalten (vgl. geltende
Beschreibung, S. 4, Zn. 4-7).

Gelost werden soll diese Aufgabe durch die Merkmale des Verfahrens ge-
mal} Patentanspruch 1 und die Merkmale des Informationsverarbeitungsge-
rates gemald Patentanspruch 3.

Die geltenden Anspriiche 1 bis 3 sowie die Anpassung der Beschreibung

und Zeichnungen sind zulassig.

Der geltende Anspruch 1 weist die Merkmale des urspringlich eingereich-
ten Anspruchs 7 auf und stitzt sich weiterhin auf das Ausfihrungsbeispiel
zum Austauschen eines Peripheriegerats in Figur 5A und Figur 5B mit zu-
gehdriger Beschreibung auf S. 19, Z. 15 bis S. 23, Z. 17 der deutschspra-
chigen Fassung der Anmeldeunterlagen. Merkmale hinsichtlich des Spei-
cherns eines Winterschlafabbildes konnten weggelassen werden, da sie
den Austauschprozess selbst nicht technisch charakterisieren (BGH, GRUR
2006, 316 — Koksofentir, Leitsatz c)). Die im Ausfuhrungsbeispiel nur bei-
spielhaft angegebenen Peripheriegerate wurden durch eine allgemeine Be-
schreibung basierend auf der allgemeinen Hardwarebeschreibung des
Computersystems (deutschsprachige Fassung der Anmeldeunterlagen,
S. 7, Zn. 4-17) ersetzt. Der nebengeordnete, auf das Verfahren nach
Anspruch 1 rickbezogene Anspruch 3 basiert damit ebenfalls auf dem
Ausfihrungsbeispiel gemald Figur 5A und Figur 5B in Verbindung mit der
allgemeinen Hardwarebeschreibung. Der Unteranspruch 2 basiert auf dem
urspringlichen Anspruch 8, der auf den allgemeinen Verfahrensanspruch 7
rickbezogen war. Die aus dem Rickbezug resultierende Merkmals-
kombination basiert auf den urspringlichen Ansprichen 7 und 8 in Ver-

bindung mit dem Ausfuhrungsbeispiel gemal Figuren 5A und 5B.
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In der geltenden Beschreibung wurde die Bezeichnung der Anmeldung und
der Abschnitt ,Kurzbeschreibung der Erfindung® einschlieRlich der Aufga-
benstellung an den geltenden Anspruch 1 angepasst (vgl. geltende Be-
schreibung, Seiten 1 und 4). Zudem wurde eine Wirdigung des Standes
der Technik in die Beschreibungseinleitung aufgenommen. In Figur 5A wur-
den in Schritt S503 die offensichtlich falschen Bezugszeichen gemal’ der
deutschsprachigen Fassung der Anmeldeunterlagen, Seite 19, letzter Ab-

satz korrigiert.

Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche 1 und 3 sind gegen-
Uber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu. Denn aus kei-
ner der beiden Druckschriften D1 und D2 sind samtliche Merkmale der ge-
nannten Anspriche bekannt.

a) Zum Anspruch 1

Druckschrift D1 offenbart ein Informationsverarbeitungsverfahren unter

Verwendung eines Computers (vgl. Patentanspruch 11 / Merkmal M1),
wobei der Computer mit verschiedenen Typen von Peripherieeinrichtun-
gen als Erweiterungseinheiten verbindbar ist (Sp. 1, Zn. 44-49 i.V.m.
Sp. 6, Zn. 11-12 / Merkmal M2 teilweise). Der Computer nach Druck-
schrift D1 weist weiterhin eine erste Speichereinheit (memory 14) auf
(Sp. 2, Zn. 41-44 | Merkmal M3), in der ein Betriebssystem (BIOS) fur
eine Vielzahl von Typen von Peripherieeinrichtungen (Sp. 2, Zn. 41-44,
Sp. 6, Zn. 24-29, Sp. 10, Z. 67 — Sp. 11, Z. 2 / Merkmal M3.1), zu
Peripherieeinrichtungen gehérende Programme (software drivers)
(Sp. 5, Zn. 19-25 und Sp. 7, Zn. 31-35 / Merkmal M3.2) und ein
Identifizierungsprogramm (initialization program) zum Identifizieren der
an den Computer angeschlossenen Peripherieeinrichtung (Sp. 6,
Zn. 24-29, Sp. 10, Z. 67 — Sp. 11, Z. 2 /| Merkmal M3.3) gespeichert
sind. Druckschrift D1 ist weiterhin eine Laufwerkseinheit (floppy disk
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drive 26) als Peripherieeinheit entnehmbar, die Informationen von einer
zweiten Speichereinheit (floppy disk 102) lesen kann, auf der von zu
Peripherieeinrichtungen gehdrenden Programmen (software driver files)
gespeichert sind (Sp. 2, Zn. 55-59, i.V.m. Sp. 5, Zn. 11-14 und 19-29 /
Merkmal M4).

Zu den beanspruchten Schritten des Informationsverarbeitungsverfah-
rens ist Druckschrift D1 das Erfassen und Bestimmen des Typs der Er-
weiterungseinheit zu entnehmen, die an das Erweiterungsgerat ange-
schlossen worden ist, ohne dabei konkret auf die hierzu vorzunehmen-
den Datenverarbeitungs- und Auswertungsschritte einzugehen (Sp. 6,
Zn. 7-11 und Sp. 7, Zn. 25-28 / Merkmale a) bis d) teilweise). Aus dem
,Reset’ des Systems folgt fur den Fachmann implizit das Beenden der
Aktivierung und ein Aktivieren des funktionsspezifischen Betriebssys-
tems ohne Nennung einer dazu verwendeten Aktivierungstaste (Sp. 6,
Zn. 1-4 / Merkmale h) und i) teilweise). Aus Druckschrift D1 folgt zudem
ein ldentifizieren der angeschlossen Erweiterungseinheit (Sp. 5, Zn. 36-
38 und Sp. 6, Zn. 7-12) sowie das automatische Speichern dieser Er-
weiterungseinheit von der zweiten Speichereinheit in der ersten Spei-
chereinheit (memory 14) durch das Informationsverarbeitungsgerat, das
durch den Fachmann entsprechend der geltenden Beschreibung (vgl.
S. 2, 2. Abs.) als ein Installieren dieser Einheit verstanden wird (Druck-
schrift D1, Sp. 5, Zn. 36-38, Sp. 7, Zn. 25-28 und 31-35 / Merkmal j)
teilweise).

Bei der Initialisierung durch ein ,initialization program® liest der Fach-
mann ein Durchfuihren von Einstellungen fir eine Anwendung fur die in-
stallierte Erweiterungseinheit mit (Sp. 6, Zn. 7-12, 18-21, 24-29). Ein Ak-
tivieren des Betriebssystems durch das Informationsverarbeitungsgerat
erwartet der Fachmann in der Regel im Anschluss an den Bootvorgang
(BIOS und ,initialization program®) (Sp. 6, Zn. 18-21 / Merkmal k) teil-

weise).
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Im Unterschied zum geltenden Anspruch 1 ist Druckschrift D1 kein
Austausch von Erweiterungseinheiten entnehmbar, die zum Austausch
in einen Erweiterungsschacht einfihrbar sind (vgl. Merkmale M2, a) e),
f) 1), j) und I)). Ein weiterer Unterschied liegt in der mit dem Austausch
der Erweiterungseinheit verbundenen Erfassung, Speicherung und
Auswertung von Anschlussinformationen (Peripherieeinrichtungs-, Peri-
pherieeinrichtungs-Verwaltungs- und  Peripherieeinrichtungs-Erken-
nungsinformationen) Uber die aufgrund des Austauschs zu verwen-
dende und daher zu installierende Erweiterungseinheit (vgl. Merkmale b)
bis d), f) bis h), j) und k)). Druckschrift D1 offenbart auch kein von einem
Informationsverfahren vorzunehmendes Erkennen und Loschen ber-
flissig gewordener Anwendungen (vgl. Merkmal g)). Weitere Unter-
schiede liegen im Fehlen von Bildschirmausgaben an den Nutzer (vgl.
Merkmale e) und 1)) und der Verwendung einer Aktivierungstaste in Ver-
bindung mit den damit ausgeldsten Verfahrensschritten (vgl. Merkmale

a), i) und 1)), die Druckschrift D1 ebenfalls nicht zu entnehmen sind.

Druckschrift D2 beschreibt ein Informationsverarbeitungsverfahren unter

Verwendung eines Computers (vgl. z.B. Anspruch 11, Abs. [0003] /
Merkmal M1), wobei der Computer mit verschiedenen Typen von Peri-
pherieeinrichtungen als Erweiterungseinheiten verbindbar ist (Abs.
[0186] / Merkmal M2 teilweise). Der Fachmann liest mit, dass der Com-
puter weiterhin eine erste Speichereinheit aufweist, in der ein Betriebs-
system und zu Peripherieeinrichtungen gehdrende Programme gespei-
chert vorliegen, da Treiber und Programme geladen werden (Abs.
[0185], Abs. [0192] sowie Anspruch 11, Anspruch 13 / Merkmale M3,
M3.1 und M3.2) gespeichert sind. Ein Identifizierungsprogramm zum
Identifizieren der an den Computer angeschlossenen Peripherieeinrich-
tung ist in einer Netzwerkkomponente (system manager) vorgesehen
(Abs. [0189] / Merkmal M3.3 teilweise). Druckschrift D2 ist weiterhin im-

plizit eine Laufwerkseinheit entnehmbar, die Informationen von einer
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zweiten Speichereinheit lesen kann, auf der von zu Peripherieeinrich-
tungen gehoérenden Programmen gespeichert sind. Die Laufwerks- bzw.
Speichereinheit stellen aber keine Peripherieeinheiten des Computers
dar, sondern sie sind Teil einer Netzwerkkomponente, mit welcher der
Computer Uber ein Netzwerk verbunden ist (Abs. [0190] i.V.m.
Abs. [0192] / Merkmal M4 teilweise).

Druckschrift D2 sind zudem die folgenden Schritte des beanspruchten
Informationsverarbeitungsverfahrens zu entnehmen:

Beim Anschlielen einer Erweiterungseinheit wird eine Prifanwendung
des ldentifizierungsprogramms ohne zusatzliche Betéatigung einer Akti-
vierungstaste gestartet (Abs. [0186] f / Merkmal a) teilweise). Die Er-
mittlung der angeschlossenen Peripherieeinheit durch das Identifizie-
rungsprogramm erfolgt jedoch im Wesentlichen in einer externen Netz-
werkkomponente (system manager) und ohne nahere Angaben zu den
dazu ermittelten Informationen (Abs. [0188] f / Merkmale b) bis d) teil-
weise). Fur die Uberflissig gewordene Anwendung einer nicht mehr an-
geschlossenen Erweiterungseinheit erfolgt ein Loschen der Anwendung
(uninstall program), implizit basierend auf der beim Erfassen ange-
schlossener  Peripherieeinrichtungen  ermittelten  Daten  (Fig. 8,
Abs. [0195] — [0198] / Merkmal g)). Aul3erdem ist Druckschrift D2 ein
Identifizieren der angeschlossenen Erweiterungseinheit und ein
automatisches Speichern dieser Erweiterungseinheit von der zweiten
Speichereinheit (data store) in der ersten Speichereinheit des
Computers zu entnehmen, wobei die Laufwerkseinheit bzw. die zweite
Speichereinheit Teil einer Netzwerkkomponente und keine Peripherie-
einrichtung des Computers selbst ist (Druckschrift D2, Abs. [0189]-
[0192] / Merkmal j) teilweise).

Im Unterschied zum geltenden Anspruch 1 sind Druckschrift D2 keine

Erweiterungseinheiten entnehmbar, die zum Austausch in einen Erwei-
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terungsschacht einfuhrbar sind (vgl. Merkmale M2, a) e), i), j) und I)).
Zudem sind Druckschrift D2 weder die Steuerung von Bildschirmausga-
ben an den Nutzer (vgl. Merkmale e) und I)), noch die Verwendung einer
Aktivierungstaste in Verbindung mit den damit ausgelosten Verfahrens-
schritten entnehmbar (vgl. Merkmale a), i) und [)). Ein weiterer Unter-
schied liegt in der mit dem Austausch der Erweiterungseinheit verbun-
denen Erfassung, Speicherung und Auswertung von Anschlussinforma-
tionen (Peripherieeinrichtungs-, Peripherieeinrichtungs-Verwaltungs-
und Peripherieeinrichtungs-Erkennungsinformationen) tiber die aufgrund
des Austauschs zu verwendende und daher zu installierende Erweite-
rungseinheit. Im Unterschied zum geltenden Anspruch beschreibt
Druckschrift D2 nur, dass eine Information Uber eine angeschlossene
Erweiterungseinheit Gber ein Netzwerk an eine weitere Netzwerkkom-
ponente (system mananager) Ubermittelt wird (vgl. Merkmale b) bis d),
f), h), ) und Kk)). Die Auswertung der Information und die Ermittlung ge-
eigneter Treiber und Programme flr die Erweiterungseinheit zur Instal-
lation findet damit nicht wie vorliegend beansprucht lokal im Computer
statt, sondern setzt das Vorhandensein einer Netzwerkverbindung und
entsprechender Netzwerkkomponenten voraus (vgl. Merkmale b) bis d)
i.V.m. Merkmal j)). Druckschrift D2 ist in diesem Zusammenhang auch
keine Laufwerkseinheit mit einer zweiten Speichereinheit enthnehmbar,
die selbst eine Peripherie- bzw. Erweiterungseinheit des Computers ist
(vgl. Merkmale M4 und i)).

Da keine der beiden Druckschriften D1 und D2 s&mtliche Merkmale des
geltenden Anspruchs 1 lehrt, ist das Verfahren gemafR3 dem geltenden
Patentanspruch 1 neu gegeniuber dem im Verfahren befindlichen Stand
der Technik.
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b) Zum nebengeordneten Anspruch 3

Wie vorstehend bereits zum Verfahren nach Anspruch 1 dargelegt, ist

aus Druckschrift D1 und Druckschrift D2 jeweils kein solches Informati-

onsverarbeitungsverfahren entnehmbar.

Da keine der beiden Druckschriften D1 und D2 ein Verfahren gemaf
Anspruch 1 vorsieht, ist auch der Gegenstand der auf ein solches Ver-
fahren ruckbezogenen Informationsverarbeitungsvorrichtung geman
Patentanspruch 3 neu gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand
der Technik.

Die jeweiligen Gegenstéande des Patentanspruchs 1 und des nebenge-
ordneten Patentanspruchs 3 sind dem Fachmann aus dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik auch unter Einbeziehung seines Fachwis-
sens nicht nahegelegt und gelten daher auch als auf einer erfinderischen

Tatigkeit beruhend.

a) Zum Anspruch 1
Da aus den Druckschriften D1 und D2 jeweils weder die Verwendung
einer Aktivierungstaste fir ein funktionsspezifisches Betriebssystem
(vgl. Merkmale a), i), 1)), noch ein Einfihren der mit dem Computer zu
verbindenden Peripherieeinrichtungen in einen Erweiterungsschacht
(vgl. Merkmale a) i), j) und 1)) oder ein Austausch der Erweiterungsein-
heit mit einer Laufwerkseinheit und zweiten Speichereinheit zum Instal-
lieren der fur die zur installierenden Erweiterungseinheit gehérenden
Anwendungen auf Basis vorher ermittelter Anschlussinformationen (vgl.
Merkmale b) bis d) und j) i.V.m. Merkmalen i) und 1)) entnehmbar ist, ist
dem Fachmann auch kein Verfahrensablauf gemafd Anspruch 1 aus den

einzelnen Druckschriften nahegelegt.
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Ungeachtet der Frage, ob Uberhaupt bei den verschiedenartigen Kon-
zepten zur Installation von Programmen fir Erweiterungseinheiten
(Plug-und-Play) eine Veranlassung fur den Fachmann zum Kombinieren
von Merkmalen der Druckschriften D1 und D2 besteht, ist ein Verfahren
nach Anspruch 1 aus Druckschrift D1 in Verbindung mit Druckschrift D2

nicht nahegelegt.

Denn keine der Druckschriften D1 und D2 sieht eine Erfassung, Spei-
cherung und Auswertung von Austauschinformationen fur die Erweite-
rungseinheiten vor (vgl. Merkmale b) bis d)), d.h. es ist keiner der
Druckschriften ein lokales Bereitstellen von Informationen Uber die zu
installierende Erweiterungseinheit nach einem dazu erforderlichen An-
schlieRen einer Laufwerkseinheit — die ebenfalls eine Erweiterungsein-
heit darstellt — im Erweiterungsschacht des Computers (vgl. Merkmal i))
und danach das Wiederanschlie3en der installierten Erweiterungseinheit
(vgl. Merkmal 1)) zu entnehmen. Dies ist aus den jeweiligen Druck-
schriften auch nicht nahegelegt, da diese jeweils nicht vom Austausch
der Erweiterungseinheiten ausgehen und die standige Zugriffsmdglich-
keit auf eine Laufwerkseinheit (Floppy-Disk oder CD-ROM in Druck-
schrift D1 oder Uber ein Netzwerk in Druckschrift D2) zum Bereitstellen
geeigneter Treiber und Anwendungen fur das Installieren von Erweite-
rungseinheiten voraussetzen. Dariiber hinaus ist auch keiner der beiden
Druckschriften D1 und D2 ein Hinweis auf die Verwendung einer Aktivie-
rungstaste fur ein funktionales Betriebssystem (vgl. Merkmale a), i) und
) in den Verfahrensschritten zum Austausch der Erweiterungseinheiten
in einem Erweiterungsschacht des Computers (vgl. Merkmale a) i), j)

und l)) zu entnehmen.

Ein Verfahren zum Austausch eines Peripheriegerats mit dem Zwi-
schenschritt des Ersetzens des Peripheriegerats durch eine Laufwerks-

einheit zum Installieren der Erweiterungseinheit unter Verwendung von
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Aktivierungstaste und dem Einfihren der Erweiterungseinheit in den Er-
weiterungsschacht des Computers ergibt sich fir den Fachmann ausge-
hend vom Stand der Technik auch nicht aus dessen allgemeinem

Fachwissen.

Die hierbei wesentliche Erfassung, Speicherung und Auswertung von
Austauschinformationen fur die Erweiterungseinheiten (vgl. Peripherie-
einrichtungs-, Peripherieeinrichtungs-Verwaltungs- und Peripherieein-
richtungs-Erkennungsinformationen) stellt im vorliegenden Fall auch
keine aul3ertechnischen Datenverarbeitungsmaflinahmen dar, die bei
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit unberlcksichtigt bleiben
kénnten (BGH, GRUR 2009, 479 — Steuerungseinheit flr Untersu-
chungsmodalitaten, Abs. 13; BGH, GRUR 2011, 125 — Wiedergabe to-
pografischer Informationen, Leitsatz b); BGH, GRUR 2013, 275 — Rou-
tenplanung, Leitsatz a)). Denn diesen Malinahmen kommt im vorlie-
genden Fall eine technische Bedeutung zu, da durch sie die Verwen-
dung der gewtinschten Erweiterungseinheit durch die Treiberinstallation
mittels der im Wechsel mit der Erweiterungseinheit anzuschlieRenden
Laufwerkseinheit erst erméglicht wird (Merkmale b) bis d) i.V.m. Merk-
malen j) und k)). Zudem wird aufgrund dieser Informationen die Frei-
gabe von Speicherplatz durch Léschen uberflissig gewordener Anwen-
dungen und damit die Freigabe von Speicherplatz in der ersten Spei-

chereinrichtung gesteuert (vgl. Merkmal g)).

Zum Anspruch 3
Wie vorstehend bereits zum Verfahren nach Anspruch 1 dargelegt, ist
dem Fachmann ein Verfahren nach Anspruch 1 weder aus Druckschrift

D1 noch aus Druckschrift D2 oder in einer Verbindung dieser Schriften

nahegelegt.



-19 -

Daher ist auch der Gegenstand der auf ein solches Verfahren rickbezo-
genen Informationsverarbeitungsvorrichtung gemaf Patentanspruch 3

aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt.

5. Der abh&ngige Anspruch 2 betrifft eine Uber das Selbstverstandliche
hinausgehende Ausgestaltung des Verfahrens gemafR Anspruch 1 und ist

daher ebenfalls patentfahig.

6. Da die Anmeldung mit den geltenden Unterlagen auch den Anforderungen
des § 34 PatG genigt, war auf die Beschwerde der Anmelderin der Zu-
rickweisungsbeschluss der Priufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent antragsgemalf

Zu erteilen.

V.

Rechtsbehelfsbelehrung

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

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

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung 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 mindlichen 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 Bevollm&chtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Otten-Dunnweber Altvater
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