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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 033 694.1-53

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 7. Mai 2014 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und die Richterin
Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinnweber

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zuriickgewiesen.

2. Die Riuckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die am 20. Juli 2006 unter Inanspruchnahme der Prioritéat der japanischen Patent-
anmeldung 2005-210401 vom 20. Juli 2005 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt eingereichte Patentanmeldung 10 2006 033 694.1-53 mit der Bezeichnung

,Datenumprogrammierungsverfahren und -system*

wurde durch die Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts mit Beschluss vom 7. September 2009 zuriickgewiesen, da es dem
Gegenstand des Anspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschrift

D1 DE 10008 974 Al
an der fur die Patentfahigkeit erforderlichen erfinderischen Tatigkeit mangele.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Sie stellt in den Schriftsdtzen vom 12. November 2009 und 31. Oktober 2011 den
Antrag,

- den Beschluss der Prifungsstelle aufzuheben und

- ein Patent auf Grundlage der geltenden Unterlagen zu erteilen mit



Patentanspruchen 1 bis 22 vom 4. August 2008,

hilfsweise

Patentansprtichen 1 bis 20 gemal3 Hilfsantrag | vom 31. Oktober 2011,

hilfsweise

Patentansprtchen 1 bis 20 gemaf Hilfsantrag Il vom 31. Oktober 2011,
hilfsweise

Patentanspriichen 1 bis 19 gemaf Hilfsantrag Ill vom 31. Oktober 2011,
hilfsweise

Patentanspriichen 1 bis 19 gemaf Hilfsantrag IV vom 31. Oktober 2011,

jeweils mit
Beschreibung, Seiten 1 bis 99 vom 20. Oktober 2006, und

Zeichnungen 1 bis 32 (30 Blatt) vom 20. Oktober 2006 unter Ersatz von
Blatt 20/30 (Fig. 21) durch die Fassung vom 4. August 2008.

Die Anmelderin beantragt weiterhin die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr so-
wie die Zurickverweisung der Akte an die Prifungsstelle.

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemaR Haupt-
antrag lautet (Anderungen gegeniiber dem urspriinglich eingereichten Anspruch 1
hervorgehoben):

M1 ,Em  Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem
umschreibbaren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten
im Voraus gespeichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der

Grundlage von gultig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:



M2.1

M2.2

M2.3

M3.1

M3.2

eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Ele-
menten von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu
empfangen,

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangsein-
heit gesendet werden wird,

wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche

Identifizierer hinzugeflgt ist; und

eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene
Mehrzahl von Elementen von Daten zu-tberprifen miteinander ab-
zugleichen und

mindestens ein Element der Daten als die glltig gemachten Daten
auf ein Bestimmen auf der Grundlage des dberpriften Ergebnisses
des Abgleichens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element

der Daten eine vorbestimmte Regel gegeniber mindestens einem

verbleibenden Element der Daten erfiillt.”

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemafd Hilfs-

antrag | lautet:

M1

M2.1

,Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibba-
ren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus ge-
speichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von

gultig gemachten Daten umprogrammierbar sind,
wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:
eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Ele-

menten von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu

empfangen,



M2.2 wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangsein-
heit gesendet wird,
M2.3 wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche

Identifizierer hinzugeflgt ist; und

M3.1 eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene
Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und

M3.2 mindestens ein Element der Daten als die gultig gemachten Daten
auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abglei-
chens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten
eine vorbestimmte Regel gegenlber mindestens einem verbleiben-
den Element der Daten erflillt,

M3.3 wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der
Empfangseinheit empfangen werden, mindestens ein Element von
nicht gultig gemachten Daten beinhaltet,

M3.4 wobei das mindestens eine Element von nicht giltig gemachten Da-
ten unvereinbar mit dem mindestens einen Element ist, das von der

Extraktionseinheit extrahiert wird.”

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemaR Hilfs-

antrag 1l lautet:

M1 ,Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibba-
ren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus ge-
speichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von

gultig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:



M2.1

M2.2

M2.3

M3.1

M3.2

M3.5

M3.6

M4.1

M4.2

M4.3

M4.4

eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Ele-
menten von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu
empfangen,

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangsein-
heit gesendet wird,

wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche

Identifizierer hinzugeflgt ist; und

eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene
Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und
mindestens ein Element der Daten als die glltig gemachten Daten
auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abglei-
chens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten
eine vorbestimmte Regel gegenuber mindestens einem verbleiben-
den Element der Daten erflillt,

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der
Empfangseinheit empfangen wird, drei oder mehr Elementen von
Daten beinhaltet,

wobei mindestens zwei der drei oder mehr Elemente von Daten zuei-
nander identisch sind,

wobei die Datenextraktionseinheit dazu ausgelegt ist:

die drei oder mehr Elemente von Daten miteinander abzugleichen,
um zu erfassen, dass mindestens zwei der drei oder mehr Elemente
von Daten zueinander identisch sind,

um dadurch zu bestimmen, dass eines der mindestens zwei identi-
schen Elemente von Daten die vorbestimmte Regel gegeniiber min-
destens einem anderen der mindestens zwei identischen Elemente
von Daten erfillt; und

als die giltig gemachten Daten das eine der mindestens zwei identi-
schen Elemente der Daten auf der Grundlage des Bestimmens ex-
trahiert.”



Der vom Senat mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemanR Hilfs-

antrag Il lautet:

M1

M2.1

M2.2

M2.3

M3.1

M3.2

M3.3*

M3.4

,Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibba-
ren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus ge-
speichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von

gultig gemachten Daten umprogrammierbar sind,

wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:

eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Ele-
menten von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu
empfangen,

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangsein-
heit gesendet wird,

wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche

Identifizierer hinzugefugt ist; und

eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene
Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und
mindestens ein Element der Daten als die glltig gemachten Daten
auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abglei-
chens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten
eine vorbestimmte Regel gegentber mindestens einem verbleiben-
den Element der Daten erflllt,

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der
Empfangseinheit empfangen wird, mindestens ein Element von nicht
gultig gemachten Daten beinhaltet,

wobei das mindestens eine Element von nicht gulltig gemachten Da-
ten unvereinbar mit dem mindestens einen Element ist, das von der

Extraktionseinheit extrahiert wird,



M3.5

M3.6

M4.1

M4.2

M4.3

M4 .4*

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der
Empfangseinheit empfangen wird, drei oder mehr Elementen von
Daten beinhaltet,

wobei mindestens zwei der drei oder mehr Elemente von Daten zu-
einander identisch sind,

wobei die Datenextraktionseinheit dazu ausgelegt ist:

die drei oder mehr Elemente von Daten miteinander abzugleichen,
um zu erfassen, dass mindestens zwei der drei oder mehr Elemente
von Daten zueinander identisch sind,

um dadurch zu bestimmen, dass eines der mindestens zwei identi-
schen Elemente von Daten die vorbestimmte Regel gegenliber min-
destens einem anderen der mindestens zwei identischen Elemente
von Daten erfillt; und

als die giiltig gemachten Daten das eine der mindestens zwei identi-
schen Elemente der Daten auf der Grundlage des Bestimmens zu

extrahieren.”

Der vom Senat mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 gemafd Hilfs-
antrag IV lautet:

M1

M2.1

,Datenumprogrammierungssystem, welches mit einem umschreibba-
ren Speicher kommunizieren kann, in welchem Daten im Voraus ge-
speichert sind, wobei die gespeicherten Daten auf der Grundlage von

gultig gemachten Daten umprogrammierbar sind,
wobei das Datenumprogrammierungssystem aufweist:
eine Empfangseinheit, die dazu ausgelegt ist, eine Mehrzahl von Ele-

menten von Daten zur Verwendung beim Umprogrammieren zu

empfangen,



M2.2

M2.3

M3.1

M3.2

M3.3**

M3.4**

M3.5*

M3.6*

M4.1

M4.2*

M4.3*

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten zu der Empfangsein-
heit gesendet wird,
wobei der Mehrzahl von Elementen von Daten jeweils der gleiche

Identifizierer hinzugeflgt ist; und

eine Datenextraktionseinheit, die dazu ausgelegt ist, die empfangene
Mehrzahl von Elementen von Daten miteinander abzugleichen und
mindestens ein Element der Daten als die glltig gemachten Daten
auf ein Bestimmen auf der Grundlage des Ergebnisses des Abglei-
chens zu extrahieren, dass das mindestens eine Element der Daten
eine vorbestimmte Regel gegenlber mindestens einem verbleiben-
den Element der Daten erflillt,

wobei das Datenumprogrammierungssystem in ein Fahrzeug einge-
baut ist und

die Daten, die in dem umschreibbaren Speicher gespeichert sind, ein
Steuerprogramm und Steuerdaten beinhalten, die zum Steuern von
mindestens einer Vorrichtung verwendet werden, die in das Fahr-
zeug eingebaut ist,

wobei die Mehrzahl von Elementen von Daten, die von der
Empfangseinheit empfangen wird, drei oder mehr Elemente von
Daten beinhaltet,

wobei eine Majoritat der drei oder mehr Elemente von Daten
zueinander identisch sind, und

die Datenextraktionseinheit dazu ausgelegt ist:

die drei oder mehr Elemente von Daten miteinander abzugleichen,
um zu erfassen, dass die Majoritat der drei oder mehr Elemente von
Daten zueinander identisch sind,

um dadurch zu bestimmen, dass mindestens eines der Majoritat der
drei oder mehr Elemente von Daten die vorbestimmte Regel gegen-
Uber einem anderen mindestens einem der Majoritat der drei oder

mehr Elemente von Daten erfullt; und
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M4.4** als die gultig gemachten Daten das mindestens eine der Majoritat
der drei oder mehr Elemente von Daten auf der Grundlage des

Bestimmens zu extrahieren.”

Wegen des Wortlauts der nebengeordneten Anspriiche 21 und 22 des Hauptan-
trags, der jeweils nebengeordneten Anspriche 19 und 20 der Hilfsantrage | und I,
der jeweils nebengeordneten Anspriiche 18 und 19 der Hilfsantrage Ill und IV und
der jeweiligen Unteranspriche des Hauptantrags und der Hilfsantrage | bis IV wird

auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Anmelderin fuhrt in der Beschwerdebegrindung vom 31. Oktober 2011 aus,
dass der jeweilige Anspruch 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsantragen I
bis IV zulassig sowie im Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik
patentfahig sei.

Mit Anlage zur Ladung vom 27. Marz 2014 wurde die Anmelderin unter anderem
darauf hingewiesen, dass die geanderten unabhangigen Anspriche gemaf
Hauptantrag und den Hilfsantréagen | bis IV jeweils moéglicherweise Merkmale auf-

weisen, die den Gegenstand der Anmeldung unzulassig erweitern.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde fiihrt nach dem Ergebnis der mindlichen Verhandlung
nicht zum Erfolg, da der geltende Anspruch 1 gemald Hauptantrag und den Hilfs-
antrdgen | bis IV jeweils wenigstens ein Merkmal aufweist, das den Gegenstand
der Anmeldung unzuldssig erweitert (8 38 PatG) und die geltenden Anspruchs-

satze daher nicht zulassig sind.



-11 -

Die vorliegende Anmeldung betrifft Datenumprogrammierungsverfahren
und -systeme, welche eine Funktion eines umschreibbaren Speicherns von
Daten (z. B. von Steuerprogrammdaten und/oder Steuerdaten), die ver-
wendet werden, um beispielsweise eine in einem Fahrzeug eingebaute Vor-

richtung zu steuern, aufweise (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0002]).

Die Anmeldung geht davon aus, dass normalerweise eine Mehrzahl von
elektronischen Steuereinheiten (ECUSs) in ein Fahrzeug eingebaut sei. Jede
der ECUs sei mit einem nicht fliichtigen Speicher ausgestattet, in welchem
ein Steuerprogramm und Steuerdaten im Voraus gespeichert seien, die
verwendet wirden, um mindestens eine in das Fahrzeug eingebaute Vor-
richtung zu steuern. Es kdnne bei einem Versionsupgrade des Steuerpro-
gramms erforderlich sein, die zugehoérigen Beschreibungen und Steuerda-
ten umzuprogrammieren. Dabei bestehe die Gefahr eines nicht autorisier-
ten bzw. illegalen Umprogrammierens. Um ein derartiges nicht autorisiertes
Umprogrammieren zu vermeiden, sei es aus dem Stand der Technik be-
kannt, ein umzuprogrammierendes Ziel (d. h. die Steuereinheit oder die
Steuerdaten) mindestens eines verwalteten Fahrzeugs mittels eines Identi-
fikationscodes (,ldentifizierer) zu identifizieren, welcher zusammen mit den
Umprogrammierungsdaten gesendet werde. Wegen der haufigen Kommu-
nikation der Steuereinheit mit externen Geraten bestehe jedoch die Gefahr,
dass zufallig oder beabsichtigt ein Identifikationscode, der mit einem Be-
stimmungscode des Fahrzeugs Ubereinstimme, zusammen mit nicht autori-
sierten Daten Ubermittelt werde und ein Umprogrammieren auf Grundlage
von nicht autorisierten Daten erfolge (vgl. Offenlegungsschrift, Abs.
[0003] - [0015]).

Die Anmeldung nennt als Aufgabe, den Sicherheitspegel, der einem Um-
programmieren von Daten, wie zum Beispiel einem Steuerprogramm

und/oder Steuerdaten, die in einem umschreibbaren Speicher, wie zum



-12 -

Beispiel einem nicht flichtigen Speicher, gespeichert sind, aufrechtzuer-
halten (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. [0016]).

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene
Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informa-
tionstechnik vorweist und mehrjahrige Erfahrung bei der Programmierung

von Steuergeraten hat.

Die Aufgabe soll jeweils durch die unabhéangigen Anspriiche des Hauptan-
trags und der Hilfsantrage | bis IV gelost werden.

a) Zum Hauptantrag

In Anspruch 1 soll die Datenextraktionseinheit nunmehr dazu ausgelegt
sein, die empfangene Mehrzahl von Elementen von Daten ,miteinander ab-
zugleichen®, statt diese wie urspringlich beansprucht ,zu Uberprifen® (vgl.
Merkmal M3.1). Das Extrahieren von Daten soll nunmehr auf Grundlage
des ,Ergebnisses des Abgleichens® statt auf Grundlage des ,uberpriften

Ergebnisses® erfolgen (vgl. Merkmal M3.2).

Die Anmelderin fuhrt zur urspringlichen Offenbarung der geanderten
Merkmale im Schriftsatz vom 4. August 2008 aus, dass diese zur Verdeutli-
chung dienenden Anderungen aus einer ,gesamtzusammenschauenden
Betrachtung der urspringlichen Anmeldungsunterlagen® ersichtlich seien.

Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden, da ein Abgleichen von Da-
tenelementen im Bereich der Technik ein aktives in Ubereinstimmung brin-
gen beschreibt, was nicht mit einem Uberpriifen, bspw. im Sinne eines Ver-
gleichens, synonym ist. Anspruch 1 beschreibt damit in Merkmal M3.1 ei-
nen anderen Vorgang als der urspringliche Anspruch. Auch dem Ergebnis
eines Abgleichens kommt allein schon auf Grund der Bedeutung des Be-

griffs ,Abgleich“ eine andere Bedeutung als einem ,uberpriften Ergebnis”
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zu (Merkmal M3.2). AulRerdem bezeichnet ein Uberpriftes Ergebnis das
Resultat der Prifung eines bereits vorliegenden Ergebnisses, wahrend das
Ergebnis eines Abgleichs sich auf den Abgleich von Datenelementen be-
zieht, bei denen es sich nicht um Ergebnisse, sondern vielmehr um die
auszuwertenden Daten selbst handelt. Hieraus ergibt sich eine weitere,
vom urspringlichen beanspruchten Gegenstand abweichende Bedeutung

des geanderten Merkmals M3.2.

Die urspringlich eingereichten englischsprachigen Anmeldungsunterlagen
entsprechen inhaltlich der urspriinglichen deutschen Fassung des An-
spruchs (vgl. englischsprachige Fassung des Anspruchs 1 vom Anmeldetag
und deutsche Fassung vom 4. August 2008). Somit handelt es sich bei den
erfolgten Anderungen des Anspruchs auch nicht um Klarstellungen oder
Korrekturen eines Ubersetzungsfehlers. Die Anderungen beruhen auch
nicht auf dem allgemeinen Teil der Beschreibung, da dieser im Wesentli-
chen die urspriinglichen unabhangigen Anspriche wiedergibt (vgl. ,Sum-
mary of the Invention®, S. 4, Z. 20 - S. 6, Z. 9 der englischsprachigen An-
meldungsunterlagen). Auch dieser allgemeine Teil der Beschreibung ent-
spricht der Wortwahl der urspringlichen Anspruchsfassung und beschreibt
beziiglich der nunmehr geanderten Merkmale ein Uberprifen der Daten-
elemente (,to verify the received plurality of items of data [...]*) bzw. ein

uberpruftes Ergebnis (,validated data®) (vgl. jeweils S. 5, Zn. 6-11).

Der Begriff ,Abgleichen® wird dartber hinaus in der weiteren urspriinglichen
Beschreibung und in den Patentansprichen weder definiert noch verwen-
det. Auch diesen weiteren Unterlagen ist dabei kein Abgleichen im Sinne
eines aktiv in Ubereinstimmung bringen von Datenelementen zu entneh-
men. Vielmehr spricht die Anmeldung in Bezug auf Datenelemente (items of
data) und Ergebnisse (results) ausschlieRlich von einem Uberpriifen (verify)
oder Vergleichen (compare) an Hand einer vorbestimmten Regel (prede-

termined rule) (vgl. u. a. ,data extracting task®, ,identical comparison® bzw.
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.,majority rule checking“ gemal} Fig. 9, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26 mit je-
weils zugehoriger Beschreibung). Die urspringliche Beschreibung gibt da-
mit ebenfalls keinen Anlass, den Begriff des Abgleichs entgegen der Ubli-
chen technischen Bedeutung auszulegen. Ein ,Abgleichen“ von Datenele-
menten und Extrahieren von Daten basierend auf Grundlage eines ,Ergeb-
nisses des Abgleichens®, wenn bestimmt wird, dass ein Element der Daten
eine Regel gegenuber mindestens einem verbleibenden Element der Daten
erfillt, ist den urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen somit nicht

unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 gemaf Hauptantrag liegt da-
her eine unzulassige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Pa-
tentanspruch 1 des geltenden Anspruchssatzes gemal Hauptantrag ist da-
her nicht zul&ssig.

Es kann deshalb dahinstehen, ob der Gegenstand des geltenden An-
spruchs 1 gemald Hauptantrag der Lésung einer konkreten technischen
Problemstellung mit technischen Mitteln im Sinne des 81 Abs. 3 i. V. m.
Abs. 4 PatG dient oder ausgehend vom im Verfahren befindlichen Stand
der Technik unter ausschliel3licher Bertcksichtigung von technischen

Merkmalen auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

b) Zum Hilfsantrag |

Anspruch 1 gemal’ Hilfsantrag | ergéanzt den Gegenstand des Anspruchs 1
gemal Hauptantrag um die Merkmale des urspriinglichen Anspruchs 3 (vgl.
Merkmale M3.3, M3.4). Die Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den ent-

sprechenden Merkmalen des Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag tberein.
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Die Anderungen gegeniber den Merkmalen des urspriinglichen An-
spruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in Anspruch 1
gemal Hilfsantrag | enthalten.

Die weiteren Merkmale M3.3 und M3.4 geben dabei keine Veranlassung,
die Merkmale M3.1 und M3.2 in anderer Weise als im Hauptantrag auszu-
legen. Es gelten daher die vorstehend zu Anspruch 1 gemalR3 Hauptantrag
gemachten Ausfuhrungen in gleicher Weise fur Anspruch 1 gemalf Hilfsan-

trag |I.

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag |
eine unzulassige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentan-

spruch 1 gemaR Hilfsantrag | ist somit nicht zulassig.

¢) Zum Hilfsantrag Il

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag Il ergdnzt den Gegenstand des Anspruchs 1
gemald Hauptantrag um die Merkmale des urspriinglichen Anspruchs 5 (vgl.
Merkmale M3.5, M3.6, M4.1 bis M4.4) unter Ersetzen eines Uberprifens
durch ein ,miteinander Abgleichen® (vgl. Merkmal M4.1). Die Merkmale M1
bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merkmalen des Anspruchs 1

gemal Hauptantrag Uberein.

Die unzulassigen Anderungen gegeniiber den Merkmalen des urspriingli-
chen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in An-
spruch 1 gemal} Hilfsantrag Il enthalten. Selbst wenn man ein Abgleichen
nach Merkmal M3.1 im Lichte von Merkmal M4.2 als ein Erfassen identi-
scher Datenelemente interpretiert, ist Anspruch 1 gemafR Hilfsantrag Il als
Grundlage der Bestimmung des zu extrahierenden Elements kein Uber-
prifen eines ermittelten Ergebnisses gemal der urspringlichen Offenba-

rung zu entnehmen.
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Das Ersetzen einer solchen Uberpriifung durch ein Erfassen identischer
Datenelemente als Ergebnis des Abgleichens in Merkmal M3.2 geht jedoch
Uber die in den urspriinglichen Ansprtichen und der urspringlichen allge-
meinen Beschreibung des Anmeldungsgegenstandes offenbarten Eigen-

schaften der Datenextraktionseinheit hinaus.

Die beanspruchte Merkmalskombination ergibt sich zudem ebenfalls nicht
aus den weiteren Anmeldungsunterlagen, da Anspruch 1 gemaR Hilfsan-
trag Il keines der funf Ausfihrungsbeispiele der Anmeldung vollstandig wie-
dergibt. So ist Anspruch 1 gemal Hilfsantrag Il die Rolle der Verwaltungs-
zentrale als Quelle der Umprogrammierungsdaten nicht zu entnehmen (vgl.
bspw. erstes Ausfihrungsbeispiel, Beschreibung zu Fig. 3A/B; zweites
Ausfuhrungsbeispiel, Beschreibung zu Fig. 10A/B; drittes Ausfuhrungsbei-
spiel, Beschreibung zu Fig. 13A/B; viertes Ausfihrungsbeispiel, Beschrei-
bung zu Fig. 22; funftes Ausfiihrungsbeispiel, engl. Anmeldungsunterlagen,
S. 88, Zn. 2-14). Auch geht Anspruch 1 gemal Hilfsantrag Il weder auf den
Datenrahmen und die Datenblécke zur Strukturierung der Ubermittelten
Daten noch auf die zur Bestimmung des auszuwahlenden Datenelements
wesentliche konkrete Auswertung von Umprogrammierungsfaktordaten,
Spiegeldaten bzw. Pseudodaten ein (vgl. bspw. jeweilige Beschreibung
zum ersten Ausfihrungsbeispiel, Fig. 3A/B; zweites Ausflihrungsbeispiel
Fig. 10A/B; drittes Ausfuhrungsbeispiel, Fig. 13A/B; viertes Ausfiihrungs-
beispiel, Fig. 22; finftes Ausfihrungsbeispiel, Fig. 31). Der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag Il beinhaltet somit auch eine unzulassige

Verallgemeinerung der urspriinglich offenbarten Ausfiihrungsbeispiele.

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag Il
eine unzuldssige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentan-

spruch 1 gemaR Hilfsantrag Il ist somit nicht zulassig.
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d) Zum Hilfsantrag Il

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag Ill erganzt den Gegenstand des Anspruchs 1
gemal Hauptantrag um die Merkmale der urspringlichen Anspriiche 3
und 5 (vgl. Merkmale M3.3* bis M3.6, M4.1 bis M4.4*) unter Ersetzen eines
Uberprifens durch ein ,miteinander Abgleichen“ (Merkmal M4.1). Die
Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merkmalen des

Anspruchs 1 gemald Hauptantrag Uberein.

Die unzulassigen Anderungen gegeniiber den Merkmalen des urspringli-
chen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in An-
spruch 1 gemaR Hilfsantrag Il enthalten.

Die weiteren Merkmale geben dabei keine Veranlassung, das Merkmal
M3.2 in anderer Weise als im Hilfsantrag | oder Il zu beurteilen. Es gelten
daher die vorstehend zu Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag | bzw. Il gemach-

ten Ausfuhrungen in gleicher Weise fur Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag Ill.

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag Il
eine unzulassige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentan-

spruch 1 gemaR Hilfsantrag Il ist somit nicht zulassig.

e) Zum Hilfsantrag IV

Anspruch 1 gemald Hilfsantrag IV ergdnzt den Gegenstand des An-
spruchs 1 gemalRl Hauptantrag um die Merkmale der urspringlichen An-
spriche 2 und 7 (vgl. Merkmale M3.3** bis M3.6*, M4.1 bis M4.4**) unter
Ersetzen eines Uberprifens durch ein ,miteinander Abgleichen (Merkmal
M4.1). Die Merkmale M1 bis M3.2 stimmen mit den entsprechenden Merk-

malen des Anspruchs 1 gemaR Hauptantrag Gberein.
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Die unzulassigen Anderungen gegeniiber den Merkmalen des urspringli-
chen Anspruchs 1 in den Merkmalen M3.1 und M3.2 sind somit auch in An-
spruch 1 gemaR Hilfsantrag IV enthalten.

Die weiteren ergadnzten Merkmale geben auch hier keine Veranlassung, das
Merkmal M3.2 in anderer Weise als in den vorstehenden Antragen zu be-
urteilen. Daher geht auch hier das Erfassen identischer Datenelemente als
Ergebnis des Abgleichens an Stelle des Uberpriifens eines ermittelten Er-
gebnisses in Merkmal M3.2 Uber die in den urspriinglichen Ansprtichen und
der urspringlichen allgemeinen Beschreibung des Anmeldungsgegenstan-
des offenbarten Eigenschaften der Datenextraktionseinheit hinaus.

Die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag IV insge-
samt ergibt sich zudem ebenfalls nicht aus den Anmeldungsunterlagen, da
auch die Gegenstande der funf Ausfuhrungsbeispiele jeweils nicht vollstan-
dig durch die beanspruchte Merkmalskombination wiedergegeben werden
(bspw. bezuglich der Rolle der Verwaltungszentrale oder der Datenrahmen
und der Datenbldcke; zur Offenbarung in den jeweiligen Ausfihrungsbei-

spielen vgl. Ausfihrungen zu Hilfsantrag Il).

Daher liegt auch beim Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag IV
eine unzuldssige Erweiterung der Ursprungsoffenbarung vor. Der Patentan-

spruch 1 gemaR Hilfsantrag 1V ist somit nicht zulassig.

Mit dem jeweils nicht zuldssigen Anspruch 1 gemafl Hauptantrag und den
Hilfsantragen | bis IV sind auch die weiteren neben- und untergeordneten
Anspriiche nicht schutzfahig, da auf diese Anspriiche jeweils kein eigen-
standiges Patentbegehren gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 862, Abs. Il

3 aa - ,Informationsubermittlungsverfahren II%).
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4. Eine Zurlickverweisung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt gemal dem Antrag vom 31. Oktober 2011 kommt nicht in Betracht,

da kein zulassiger Anspruchssatz vorliegt.

5. Nachdem die geltenden Anspruchssatze nicht schutzfahig sind, war die Be-

schwerde zuriickzuweisen.

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

Nach dieser Vorschrift kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfah-
rensfehlern oder unsachgemafer Sachbehandlung in Betracht (vgl. Schulte, PatG,
9. Aufl., 880 Rdn.111ff. und 8 73 Rdn. 131 ff.; Busse, PatG, 7. Aufl., §80
Rdn. 90 ff. m. w. N.).

Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum der Prifungsstelle bei der Ein-
schatzung der Sachdienlichkeit der von der Anmelderin im Schriftsatz vom
4. August 2008 hilfsweise beantragten Anhorung Uberschritten worden. § 46
Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. Marz 2014 geltenden Fassung gibt vor,
dass der Anmelder bis zum Beschluss Uber die Erteilung auf Antrag zu héren ist,
wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach standiger Rechtsprechung eine
Anhorung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren fordern kann
(vgl. Schulte, a. a. O., 8§ 46 Rdn. 11 m. w. N; BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In
der Rechtsprechung wird die einmalige Durchfiihrung einer Anhérung im Pri-
fungsverfahren in aller Regel als sachdienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39;
Winterfeld, Engels: Aus der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre
2007, GRUR 2008, 645). Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhdérung kommt nur
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ausnahmsweise in Betracht, wenn triftige Grinde daflr vorliegen (Schulte,
a. a. 0., 8§46 Rdn. 15).

Die Begrindung der mangelnden Sachdienlichkeit durch die Prifungsstelle kann

im vorliegenden Fall nicht Gberzeugen.

So ist die im Beschluss getroffene Feststellung zu beméngeln, die Anhorung
werde aus Griunden der Verfahrensékonomie als nicht sachdienlich angesehen.
Zwar verneinen die Prufungsrichtlinien des DPMA vom 1. Méarz 2004 (Kap. 3.6.1,
6. Abs.) die Sachdienlichkeit, wenn nach Lage der Akten die Anhorung zu einer
unndtigen Verfahrensverzogerung flihren wirde. Ungeachtet der Frage, ob die
Anhdrung im vorliegenden Fall zu einem gewahrbaren Anspruchssatz hatte fihren
konnen, ist bei der Entscheidung tUber die Sachdienlichkeit der Anhérung zu pri-
fen, ob diese aus objektiver Sicht das Verfahren fordern kann. Da sich die Anmel-
derin in der Eingabe vom 4. August 2008 bemiht hat, den Bedenken der Pri-
fungsstelle durch Anpassung des Patentbegehrens Rechnung zu tragen, bestand
keine Veranlassung davon auszugehen, dass die Anmelderin in einer Anhérung

nur auf ihrer bisherigen Position beharren wirde.

Angesichts eines Beschreibungsumfangs von 99 Seiten mit 32 Zeichnungen und
funf Ausfihrungsbeispielen kann dartber hinaus ausgeschlossen werden, dass
bereits im vorliegenden einzigen Prifungsbescheid - der sich nur mit dem ur-
sprunglich geltenden Anspruchssatz befasst - wie von der Prifungsstelle ausge-

fuhrt, alle wesentlichen Aspekte der Anmeldung behandelt wurden. Zudem wurde

fur eine Reihe von Unteransprichen im Erstbescheid eine nicht ausreichend deut-
liche und vollstédndige Offenbarung bzw. fehlende Ausfuhrbarkeit beméngelt, wo-
raufhin die Anmelderin in der Eingabe vom 4. August 2008 diese Ansprliche
sprachlich angepasst hat, so dass ihrer Auffassung nach die Beanstandungen des
Prufers ausgeraumt sein sollten. Zu diesen Anspriichen konnte aus Sicht der

Prufungsstelle im Erstbescheid weder inhaltlich Stellung genommen noch recher-
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chiert werden, so dass auch die inhaltlichen Aspekte dieser Anspriiche zum Zeit-

punkt der Zurtickweisung nicht behandelt waren.

In der Ablehnung des Antrags auf Anhérung ist daher ein Verfahrensfehler zu se-
hen, der die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr rechtfertigt (Busse, a. a. O.,
§ 80 Rdn. 102 und Schulte, a. a. O., § 73, Rdn. 154).

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 gertigt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfig 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,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrtcklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tGber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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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. Otten-Dinnweber Altvater
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