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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2006 000 016.0 - 53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 20. November 2015 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-Dinn-

weber und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse GO6F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 20. Januar 2010 wird

aufgehoben.

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

und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2006 000 016.0 geht aus einer PCT-Anmel-
dung hervor (deutschsprachige Veroffentlichung als DE 11 2006 000 016 T5), die
am 28. Juni 2006 unter Inanspruchnahme einer japanischen Prioritat vom
28. Juni 2005 eingereicht worden ist. Sie trdgt gemafl Hauptantrag vom

20. November 2015 die Bezeichnung

,Informationsterminal und Schaltverfahren fur die Ausfiihrungsprozedur

einer virtuellen Maschine®.

Die Patentanmeldung ist durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse GO6F des
Deutschen Patent- und Markenamts in der Anhérung am 20. Januar 2010 zurtick-
gewiesen worden, da der Gegenstand des (damals geltenden) Anspruchs 1 ge-
mafd Hauptantrag und Hilfsantrag jeweils ausgehend von Druckschrift

D2  Java 1.4 Virtual Machine Options. Apple Computer, Inc., 29.04.05
<http://developer.apple.com/documentation/Java/Reference/
Javal4VMOptions/Javal4VMOptions.pdf>

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.



Die Umschreibung der Anmeldung auf die C... Co., Ltd. in S... (J...),
wurde am 17. April 2014 im Patentregister vertffentlicht. Die nunmehr eingetra-

gene Anmelderin hat das Verfahren vor dem Senat ibernommen.

Gegen den Zuruckweisungsbeschluss der Prufungsstelle richtet sich die Be-
schwerde der Anmelderin.

Im Prafungsverfahren wurden weiterhin die folgenden Druckschriften genannt:

D1  Berger, E.D. u. a.: Reconsidering custom memory allocation. In: Pro-
ceedings of the 17" ACM SIGPLAN conference on Object-oriented
programming, systems, languages and applications, 2002, Seiten 1 -
12;

D3  Waldspurger, C. A.: Memory Resource Management in VMware ESX
Server. In: Proc. Fifth Symposium on Operating Systems Design and
Implementation (OSDI'02), Dezember 2002, Seiten 1 - 14.

Im Schriftsatz vom 3. September 2015 wurde unter anderem darauf hingewiesen,

dass eine Mehrzahl von virtuellen Maschinen der urspringlichen Offenbarung nur

zu einer ,zweiten Erscheinungsform® in Verbindung mit einem Prifen von Grenz-
werten oder eines Bereitschaftszustands in ,vorbestimmten Intervallen“ (vgl. An-
meldeunterlagen, S. 5, 2. Abs.; sowie urspringlich eingereichter Anspruch 2) oder
aber in Verbindung mit den bevorzugten Ausfuhrungsformen in den Figuren 1 bis
18 (vgl. bes. Fig. 1) zu entnehmen sein durfte. Eine ,erste Erscheinungsform be-
ziehe sich dagegen auf ein Informationsterminal mit nur einer virtuellen Maschine

(vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4-5, sowie urspriinglich eingereichter Anspruch 1).



Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse GO6F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 20. Januar 2010 aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriche 1 und 2, eingereicht in der mindlichen Verhandlung,
hilfsweise gemalf} Hilfsantrag 1
Patentanspriiche 1 bis 4, eingegangen am 19. November 2015,
hilfsweise gemal Hilfsantrag 2
Patentanspriiche 1 und 2, eingegangen am 19. November 2015,

- Beschreibung zu Hauptantrag Seiten 2, 3, 6 bis 39, eingegangen am
13. Oktober 2006, Seiten 1, 4 und 5, eingereicht in der mundlichen Ver-
handlung, zu Hilfsantrag 1 und 2 Seiten 1 bis 39, eingegangen am
13. Oktober 2006,

- Figuren 1 bis 18, eingegangen am 13. Oktober 2006.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet:

Lnformationsterminal mit

mehreren virtuellen Maschinen, von denen jede, in einem OS (Be-
triebssystem), ein Zwischencodeprogramm ausfuhrt, das ein durch einen
Zwischencode reprasentiertes Programm ist;

einer Ressourcengrenzwert-Speichereinrichtung, in der kontinuierlich
auswahlbare Zahlwerte, von denen jeder der maximal auswahlbare Zahl-
wert hinsichtlich jeder der mehreren virtuellen Maschinen ist, so abgespei-
chert sind, dass sie jeweils den mehreren virtuellen Maschinen zugeordnet
sind; und

einer Virtuelle-Maschine-Schalteinrichtung, die jede der mehreren

virtuellen Maschinen auf Grundlage der kontinuierlich auswéhlbaren, in der



Ressourcengrenzwert-Speichereinrichtung gespeicherten Zahlwerte schal-
tet und ausfuhrt;
wobei sie

mit vorbestimmten Intervallen ermittelt, ob sich die aktuell ausge-
wahlte virtuelle Maschine in einem Bereitschaftszustand befindet oder nicht,
und wenn sie sich im Bereitschaftszustand befindet, eine virtuelle Maschine
auswahlt, die von der aktuell ausgewahlten virtuellen Maschine verschieden
ist, das OS dazu anweist, die ausgewahlte virtuelle Maschine auszufihren,
und sie auch einen kontinuierlich ausgewahlten Zahlwert der ausgewahlten
virtuellen Maschine auf Eins einstellt;

wenn sich die aktuell ausgewahlte virtuelle Maschine in Ausfihrung
befindet, auf den kontinuierlich auswahlbaren, in der Ressourcengrenzwert-
Speichereinrichtung gespeicherten Zahlwert Bezug nimmt und dann, wenn
der kontinuierlich ausgewéahlte Zahlwert der aktuell ausgewahlten virtuellen
Maschine dem ihr zugeordneten kontinuierlich auswahlbaren Zahlwert ent-
spricht, eine virtuelle Maschine auswabhlt, die von der aktuell ausgewahlten
virtuellen Maschine verschieden ist, das OS dazu anweist, die ausgewahlte
virtuelle Maschine auszufihren, und sie auch den kontinuierlich ausge-
wahlten Zahlwert der ausgewahlten virtuellen Maschine auf Eins einstellt;
und

wenn der kontinuierlich ausgewahlte Zahlwert der aktuell ausgewahl-
ten virtuellen Maschine niedriger als der ihr zugeordnete kontinuierlich aus-
wahlbare Zahlwert ist, erneut die aktuell ausgewéhlte virtuelle Maschine
auswahlt, das OS dazu anweist, die wieder ausgewahlte virtuelle Maschine
auszufuhren, und sie den kontinuierlich ausgewahlten Zahlwert der wieder

ausgewabhlten virtuellen Maschine um Eins inkrementiert.”



Patentanspruch 2 gemé&R Hauptantrag lautet:

,Virtuelle-Maschine-Ausfihrungsschaltverfahren fur ein Informationstermi-
nal, bei dem das Informationsterminal

mit vorbestimmten Intervallen ermittelt, ob sich eine aktuell ausge-
wabhlte virtuelle Maschine unter mehreren virtuellen Maschinen, die jewells,
in einem OS (Betriebssystem), ein Zwischencodeprogramm ausftihren, bei
dem es sich um durch einen Zwischencode reprasentiertes Programm han-
delt, in einem Bereitschaftszustand befindet oder nicht;

wenn sich die aktuell ausgewahlte virtuelle Maschine im Bereit-
schaftszustand befindet, eine von dieser verschiedene virtuelle Maschine
auswahlt, das OS dazu anweist, die ausgewahlte virtuelle Maschine aus-
zufuihren, und sie auch den kontinuierlich ausgewahlten Zahlwert der aus-
gewabhlten virtuellen Maschine auf Eins einstellt;

wenn sich die aktuell ausgewahlte virtuelle Maschine im Ausfuh-
rungszustand befindet, auf den in der Ressourcengrenzwert-Speicherein-
richtung abgespeicherten kontinuierlich auswéahlbaren Z&ahlwert Bezug
nimmt;

wenn der kontinuierlich ausgewahlte Zahlwert der aktuell ausgewah-
Iten virtuellen Maschine dem ihr zugeordneten kontinuierlich auswéhlbaren
Zahlwert entspricht, eine virtuelle Maschine auswahlt, die von der aktuell
ausgewahlten virtuellen Maschine verschieden ist, das OS dazu anweist,
die ausgewabhlte virtuelle Maschine auszufiihren, und sie auch den kontinu-
ierlich ausgewahlten Zahlwert der ausgewahlten virtuellen Maschine auf
Eins einstellt; und

wenn der kontinuierlich ausgewahlte Zahlwert der aktuell ausgewahl-
ten virtuellen Maschine niedriger als der ihr zugeordnete kontinuierlich aus-
wahlbare Zahlwert ist, erneut die aktuell ausgewdahlte virtuelle Maschine
auswahlt und den kontinuierlich ausgewéhlten Zahlwert der wieder ausge-

wabhlten virtuellen Maschine um Eins inkrementiert.”



Der geltende Patentanspruch 1 gemalf} Hilfsantrag 1 lautet:

,informationsterminal mit:

mehreren virtuellen Maschinen (1al; 1bl), die, in einem OS (Be-
triebssystem; 143) ein Zwischencodeprogramm ausfuhren, bei dem es sich
um ein durch einen Zwischencode repréasentiertes Programm handelt; und

einer Speichereinrichtung (103), die fir jede der virtuellen Maschinen
speichert:

einen Grenzwert (154) fur eine durch die virtuellen Maschine ver-
wendbare Computerressource;

einen Ressourcenverletzungsverlauf (155) mit Informationen betref-
fend die Verletzung des Grenzwerts durch die virtuelle Maschine; und

fur jede Kombination einer der mehreren virtuellen Maschinen und
der Computerresource einen Verletzungszahlwert (1562) sowie eine Fest-
legung (1563) eines Prozesses fur den Fall, dass von der virtuellen Ma-
schine bei einer Anfrage zum Bereitstellen der Computerressource der
Grenzwert und der Verletzungszahlwert erreicht oder tbertroffen werden;
und

wobei jede der mehreren virtuellen Maschinen einen Ressourcen-
verwaltungsabschnitt (1a3; 1b3) umfasst, der, wenn eine Anfrage zum Be-
reitstellen einer Ressource empfangen wird,

auf den in der Ressourcengrenzwert-Speichereinrichtung gespei-
cherten Grenzwert fir die virtuelle Maschine Bezug nimmt,

wenn die Computerressource, deren Bereitstellung angefragt wird,
von geringerem Umfang ist als der Grenzwert, das OS dazu auffordert, die
Computerressource auf die Anfrage hin bereitzustellen; und

wenn die Computerressource, deren Bereitstellung angefragt wird,
von einem Umfang ist, der dem Grenzwert entspricht oder hoher liegt, In-
formationen Uber die Verletzung des Grenzwerts im Ressourcenverlet-
zungsverlauf aufzeichnet und das OS nicht dazu auffordert, die Computer-

ressource auf die Anfrage hin bereitzustellen; und



wobei der Ressourcenverwaltungsabschnitt, wenn die Computerres-
source, deren Bereitstellung angefragt wird, von einem Umfang ist, der dem
Grenzwert entspricht oder hoher liegt, auf den Ressourcenverletzungsver-
lauf zugreift, den der Kombination der virtuellen Maschine und der Compu-
terresource entsprechenden Verletzungszahlwert bestimmt und, falls die
Zahl der Male, die die von der der virtuellen Maschine angefragte Compu-
terresource von einem den Grenzwert entsprechenden oder tberschreiten-
den Umfang ist, den Verletzungszahlwert erreicht hat, die Ausflihrung des

entsprechenden festgelegten Prozesses bestimmt.”

Wegen des Wortlauts der Anspriiche 2 bis 4 gemal Hilfsantrag 1 wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Der geltende Patentanspruch 1 geméal Hilfsantrag 2 entspricht Anspruch 1 ge-

maf Hilfsantrag 1 unter Anfligen der folgenden Merkmale:

o1,

wobei die Computerressourcen die erzeugbaren Tasks, die erzeugbaren
Dateien, die maximal erzeugbare Dateigrof3e und/oder den bereitstellbaren
dynamischen Speichers enthalten und die festlegbaren Prozesse die Auf-
hebung der virtuellen Maschine, die Beendigung der virtuellen Maschine,
die Loschung eines Zwischencodestrings, die Mitteilung an einen Lieferan-

ten und/oder die Anderung der CPU-Belegrate enthalten.”

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 2 gemal Hilfsantrag 2 wird auf den Aktenin-

halt verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt aus, dass die Anspriche nach Hauptantrag und den
Hilfsantragen 1 und 2 jeweils zuldssig seien, die Gegenstande der geltenden An-
spruche dem Patentschutz zuganglich seien und dem Fachmann eine klare Lehre



zum technischen Handeln vermittelten sowie gegentber dem Stand der Technik

neu und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und zur Zuriickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
geman § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft ein Informationsterminal, das auf virtuellen Maschinen
Zwischencodeprogramme ausfuhrt (val. Vero6ffentlichung
DE 11 2006 000 016T5, Abs. [0001] und Fig. 1) und ein Schaltverfahren fir
virtuelle Maschinen (vgl. Hauptantrag, Anspruch 2).

Als Beispiel fur Informationsterminals nennt die Patentanmeldung Fahrzeug-
Navigationssysteme. Zur Weiterentwicklung solcher Fahrzeug-Informationster-
minals bestehe zunehmend Bedarf an virtuellen Maschinen, die dafur sorgten,
dass auf einem Informationsterminal mehrere, unabhéngig von diesem ent-
wickelte Zwischencodeprogramme gleichzeitig ausgefuhrt werden kdnnten -
beispielsweise zum gleichzeitigen Ausflihren eines Programms zum Steuern
einer Klimaanlage und eines Programms zum Wiedergeben von Musik. Die
gleichzeitige Ausfiihrung durch mehrere virtuelle Maschinen kénne jedoch zu
einem Problem durch zunehmenden Ressourcenverbrauch und zu Konflikten
hinsichtlich der Computerressourcen fiihren. Bei der Ausfihrung mehrerer
virtueller Maschinen wirden diese in vielen Fallen in kurzen Intervallen -
vergleichbar der gleichzeitigen Ausfiihrung mehrerer Prozesse - umgeschaltet.
Einige Betriebssystemtypen verfiigten jedoch Uber keinen Mechanismus, bei
dem mehrere Prozesse mit einem jeweils vorbestimmten Intervall umgeschal-

tet werden konnten. In diesem Fall wirden Prozesse mit niedriger Prioritat
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nicht ausgefihrt, bevor nicht ein erster, mit hoher Prioritat ausgefuhrter Pro-
zess abgeschlossen sei. Wenn in einem solchen Fall das Betriebssystem zwei
Prozesse mit derselben Prioritat ausfihren solle, bestehe die Mdoglichkeit,
dass nur einer der Prozesse sicher ausgefuhrt werde (vgl. a.a.O.,,
Abs. [0002]-[0009]).

Die Anmeldung nennt als Aufgabe, Computerressourcen, die durch eine virtu-
elle Maschine bereitgestellt werden, so zu kontrollieren, dass sie innerhalb ei-
nes Grenzwerts derjenigen Computerressourcen verbleiben, die der virtuellen
Maschine zugeordnet sind. Eine weitere Aufgabe der Erfindung sei es, die
Ausfuhrungsprozeduren mehrerer virtueller Maschinen geeignet auszufiuihren
(vgl. a. a. O., Abs. [0010]).

Diese Aufgaben richten sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene
Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informations-
technik aufweist und Erfahrung auf dem Gebiet der Programmierung und des

Betriebs von virtuellen Maschinen in Computersystemen besitzt.

Die Aufgaben sollen durch die jeweiligen Merkmale der unabhéangigen An-

spruche des Hauptantrags sowie der Hilfsantrage 1 und 2 gelést werden.

Der vorliegende Hauptantrag ist zulassig. Die Hilfsantrage 1 und 2 sind nicht
zulassig, da der Gegenstand des jeweiligen Anspruchs 1 tber die urspringli-
che Offenbarung hinausgeht (§ 38 PatG).

Die unabhangigen Anspriiche 1 und 2 gemafld Hauptantrag sind zuléassig, da
der geltende, auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruchl dem am
13. Oktober 2006 in deutscher Fassung eingereichten urspringlichen Pa-
tentanspruch 2 entspricht und der auf ein Virtuelle-Maschine-Ausfiihrungs-
schaltverfahren gerichtete Anspruch 2 dem urspringlich eingereichten Pa-

tentanspruch 4 entspricht.
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Die mit Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 beanspruchte Merkmalskombination
ist den urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht zweifelsfrei und
eindeutig zu entnehmen und stellt daher eine unzulédssige Erweiterung des
Anmeldungsgegenstands dar.

Ein Informationsterminal mit einer Mehrzahl von virtuellen Maschinen ist der
ursprunglichen Offenbarung als eine ,zweite Erscheinungsform®in Verbindung
mit einem Prifen eines Zahlwerts bezuglich eines Grenzwerts (bzw. mit dem
Prifen eines Bereitschaftszustands) in vorbestimmten Intervallen zu entneh-
men (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 5, 2. Abs.; sowie urspriinglicher Anspruch 2)
oder ist in Verbindung mit den bevorzugten Ausfiihrungsformen, insbesondere
zu den Figuren 1, 5 bis 7 und 15 bis 18 beschrieben. Der urspriinglich einge-
reichte Anspruch 1 bezieht sich dagegen auf ein Informationsterminal mit einer
virtuellen Maschine und basiert damit auf einer ,ersten Erscheinungsform® des
Anmeldungsgegenstandes (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 4, 7. 22 -S. 5, Z. 16).
Ein Informationsterminal, das eine Mehrzahl von virtuellen Maschinen auf-
weist, ist den urspriinglichen Anmeldeunterlagen ausschlieRlich in Verbindung
mit einer ,Virtuelle-Maschine-Schalteinrichtung® (vgl. urspr. Anspruch 2) oder
einem ,Virtuelle-Maschine-Verwaltungstask® mit einem darin enthaltenem ,Vir-
tuelle-Maschine-Schaltsteuerabschnitt® zu entnehmen (vgl. Beschreibung zu
Fig. 1, Anmeldeunterlagen S. 13 und 14, jeweils zweiter Abs; sowie Beschrei-
bung zu Fig. 15, Anmeldeunterlagen, S. 30, zweiter und dritter Abs.). Die
Schalteinrichtung bzw. der Schaltsteuerabschnitt dient insbesondere dem
Schalten der virtuellen Maschinen. In Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 sind
dagegen weder ein Schalten zwischen den verschiedenen virtuellen Maschi-
nen, noch eine dazu eingerichtete Vorrichtung vorgesehen, womit dieser An-
spruch eine Verallgemeinerung gegeniber der urspringlichen Offenbarung
darstellt. Anspruch 1 sieht allenfalls vor, dass bei Grenzwertliberschreitungen
die Ausflihrung eines ,entsprechenden festgelegten Prozesses“ durch einen
Ressourcenverwaltungsabschnitt bestimmt wird (vgl. letzte Merkmalsgruppe).
Hierbei handelt es sich offenbar um das Ausflhren eines beliebigen vorbe-

stimmten Prozesses, wozu anspruchsgemald weder eine Schalteinrichtung
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noch ein Schaltsteuerabschnitt vorgesehen ist. Die Ausfuihrung eines solchen,
nicht nadher charakterisierten Prozesses stellt im Hinblick auf die Reaktion auf
eine Grenzwertverletzung gemal der letzten Merkmalsgruppe, die auf Fi-
gur 15 und der zugehérigen Beschreibung basiert, ebenfalls eine Verallge-
meinerung gegenuber den urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen dar.
Der Auffassung der Anmelderin, dass durch den unbestimmten Artikel im ur-
sprunglichen Anspruch 1 bzw. der ,ersten Erscheinungsform® (vgl. Anmelde-
unterlagen S. 4-5) die anspruchsgemafle Losung bei einer Gesamtbetrach-
tung im Sinne einer beispielgebenden virtuellen Maschine aus einer moglichen
Mehrzahl von virtuellen Maschinen zu verstehen sei und dass aus fachmanni-
scher Sicht eine Anwendung der fir eine virtuelle Maschine offenbarten Aus-
gestaltung des Informationsterminals ftr eine Mehrzahl von virtuellen Maschi-
nen implizit vorausgesetzt werden koénne, kann nicht gefolgt werden. Denn
eine technische Wirkung im Sinne der Zielsetzung der Anmeldung ergibt sich
bereits fur ein Informationsterminal mit nur einer einzelnen virtuellen Maschine
aus der Durchflihrung einer Ressourceniberwachung innerhalb der virtuellen
Maschine selbst, wodurch diese Vorgehensweise gegeniiber einer Uberwa-
chung mittels Betriebssystemfunktionen abgegrenzt wird. Es besteht daher fur
den Fachmann keine Veranlassung zur Verallgemeinerung der ,ersten Er-
scheinungsform® (bzw. des urspringlich eingereichten Anspruchs 1) durch das
Mitlesen weiterer, dort nicht genannter virtueller Maschinen, zumal das Aus-
fuhrungsbeispiel der Figur 1, auf welchem weitere Anspruchsmerkmale des
geltenden Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 beruhen, ausdrtcklich gegentber
einem Informationsterminal mit einer einzelnen virtuellen Maschine — wie es
der ursprungliche Anspruch 1 beschreibt — abgegrenzt ist (vgl. Anmeldeunter-
lagen, S. 11, letzter Abs.).

Die Merkmalskombination des Anspruchs 1 gemalf? Hilfsantrag 1 ist daher den

ursprunglich eingereichten Anmeldeunterlagen nicht zu entnehmen.
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Da die Lehre des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 1 bereits damit Uber die ur-
sprungliche Offenbarung hinausgeht, kann dahinstehen, in wie weit es sich bei
den oben genannten Anspruchsmerkmalen, die den Ausfiihrungsbeispielen zu
den Figuren 6 und 7 entnommen sind, jeweils um weitere unzulassige Verall-
gemeinerungen handelt, bei denen nur einzelne Merkmale dieser jeweiligen
Ausfuihrungsbeispiele losgeldst vom Kontext ihrer urspriinglichen Offenbarung

in den geltenden Anspruch 1 ibernommen wurden.

Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 2 umfasst alle Merkmale des Anspruchs 1 ge-
maf Hilfsantrag 1. Zwar ist in der gegenuber Hilfsantrag 1 erganzten Merk-
malsgruppe prazisiert, dass ein festlegbarer Prozess auch beispielsweise die
Aufhebung der virtuellen Maschine umfassen kann. Anspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 2 ist jedoch keine Umsetzung dieser Mal3hahme unter Verwendung ei-
ner Schalteinrichtung gemal des urspriinglichen Anspruchs 2 bzw. mittels ei-
nes Virtuelle-Maschine-Schaltsteuerabschnitts gemafd der Beschreibung zu
den Figuren 1 und 15 zu entnehmen, so dass fur Anspruch 1 gemaf Hilfsan-
trag 2 die zu Hilfsantrag 1 gemachten Ausfuhrungen in gleicher Weise gelten.
Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafl Hilfsantrag 2 geht daher ebenfalls

Uber die urspringliche Offenbarung hinaus.

Es kann dahinstehen, ob die Beurteilung der unabhangigen Verfahrensan-
spruche der beiden Hilfsantrage zu einem anderen Ergebnis fuhren wirde, da
auf diese kein eigenstandiges Patentbegehren gerichtet ist (vgl. BGH, Be-
schluss vom 27. Juni 2007 — X ZB 6/05, GRUR 2007, 862, Abschnitt Ill. 3. a)

— Informationstuibermittlungsverfahren I1).

Der Gegenstand der unabhéngigen Anspriche 1 und 2 gemald Hauptantrag ist
nicht vom Patentschutz ausgeschlossen (§ 1 Abs. 1 und Abs. 3i. V. m. Abs. 4
PatG).
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Der Gegenstand der unabhangigen Anspriche 1 und 2 gemalR Hauptantrag
liegt auf technischem Gebiet im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG, da beide Anspru-
che ein Datenverarbeitungssystem voraussetzen bzw. dessen Verwendung
erfordern.

Den Ansprichen liegt auch eine technische Problemstellung im Sinne des § 1
Abs. 3 i. V. m. Abs. 4 PatG zugrunde, da die Ausfuhrung mehrerer virtueller
Maschinen selbst sowie die Funktionsfahigkeit eines Informationsterminals bei
der Ausfihrung mehrerer virtueller Maschinen sichergestellt werden soll. Die
Funktionsfahigkeit des Informationsterminals und die Ausfuhrungssicherheit
der virtuellen Maschinen wird vorliegend im Rahmen einer Steuerung und
Uberwachung dieser virtuellen Maschinen dadurch beeinflusst, dass intern
eine Vorauswahl und Priorisierung der auszufiihrenden virtuellen Maschine
erfolgt, ohne hierzu bereits auf Betriebssystemfunktionen (bspw. im Sinne ei-
nes Timer-gesteuerten Intervalls) zurtickzugreifen und dadurch, dass eine Pri-
orisierung der Ausfuhrung einzelner virtueller Maschinen auf Basis ihrer Res-

sourcennutzung vorgenommen wird.

Die Merkmale der Anspriiche 1 und 2 nach Hauptantrag, die auf eine Priorisie-
rung der Auswahl der auszufiihrenden virtuellen Maschinen durch Zahlwerte
abzielen, sind im vorliegenden Fall bei der Prifung auf Patentfahigkeit zu be-
ricksichtigen, denn sie liefern einen Beitrag zur Losung eines konkreten tech-

nischen Problems.

Nach der Rechtsprechung des BGH sind bei der Prifung der Erfindung auf er-
finderischer Tatigkeit nur diejenigen Anweisungen zu bericksichtigen, die die
Losung des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder
zumindest beeinflussen (BGH, Urteil vom 26. Oktober 2010 - X ZR 47/07,
GRUR 2011, 125, zweiter Leitsatz - Wiedergabe topografischer Information).
Nicht bertcksichtigt werden daher Anweisungen, die ausschlie3lich Aspekte
betreffen, die nach 8 1 Abs. 3 von der Patentierung ausgenommen sind.
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Die in Anspruch 1 und 2 gemald Hauptantrag jeweils beschriebene Verarbei-
tung von Zahlwerten liefert einen Beitrag zur Losung einer konkreten techni-
schen Problemstellung, da die anspruchsgemale Priorisierung Uber Zahlwerte
jeweils dem Sicherstellen des Betriebs aller virtuellen Maschinen sowie einer
geeigneten Ressourcenverteilung ohne Ruckgriff auf Betriebssystemfunktio-
nen dient und damit die Betriebsstabilitat des Gesamtsystems beeinflusst.

Der bislang im Prifungsverfahren ermittelte Stand der Technik steht der Pa-
tentfahigkeit der nunmehr geltenden Anspriche 1 und 2 gemal Hauptantrag

nach 88 3 und 4 PatG nicht entgegen.

Die im Priufungsverfahren genannte Druckschrift D1 betrifft die dynamische
Speicherallokation fir Programme von Datenverarbeitungsanlagen, ohne ei-
nen konkreten Bezug zu virtuellen Maschinen oder deren Verwaltung herzu-
stellen oder virtuelle Maschinen auch nur zu erwéhnen. Sie ist fur die Beurtei-
lung der Patentfahigkeit der geltenden Anspriiche gemal Hauptantrag nicht

relevant.

Druckschrift D2 betrifft Konfigurationseinstellungen fur die Laufzeitumgebung
virtueller Maschinen in einer Java-Umgebung. Sie befasst sich hierbei nicht
mit Fragen der Steuerung der Auswahl auszufuhrender virtueller Maschinen.
Die jeweiligen funktionalen Merkmale der ,Virtuelle-Maschine-Schalteinrich-
tung” sowie die Merkmale einer Realisierung der Auswahl auszufuhrender vir-
tueller Maschinen durch die Verwendung von Zahlwerten einer ,Ressourcen-
grenzwert-Speichereinrichtung“ nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 2 gemaf
Hauptantrag sind Druckschrift D2 nicht zu entnehmen. Sie sind dem Fach-
mann auch nicht durch die Konfigurationsoptionen in Bezug auf virtuelle Ma-
schinen nahegelegt. Zwar lasst das Vorsehen eines Ressourcengrenzwerts
(,maximum heap size“ Option, vgl. S.8) auch eine Uberwachung dieses
Grenzwerts erwarten, wie auch die Prufungsstelle in ihrem Beschluss sinnge-

maf feststellt. Druckschrift D2 lassen sich aber keine Hinweise auf eine tech-
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nische Realisierung einer solchen Uberwachung entnehmen, welche fiir den
Fachmann eine Veranlassung zur anspruchsgeméafien Umsetzung gemal gel-

tendem Hauptantrag bieten kdnnte.

Druckschrift D3 betrifft die Speicherverwaltung in einem ,VMware ESX Ser-
ver®, welcher eine Software-Schicht zur Verteilung von Ressourcen darstellt
(vgl. Abstract). Sie befasst sich hierzu ausschlie3lich mit der Speicherverwal-
tung und mit Speicherzugriffen durch virtuelle Maschinen in einer solchen
Umgebung, nicht aber mit der Steuerung der Ausfiihrung der virtuellen Ma-
schinen selbst. Die jeweiligen funktionalen Merkmale der ,Virtuelle-Maschine-
Schalteinrichtung“ sowie die Merkmale zur Verwendung einer ,Ressourcen-
grenzwert-Speichereinrichtung® nach Anspruch 1 bzw. Anspruch 2 gemaf3
Hauptantrag sind Druckschrift D3 nicht zu entnehmen. Druckschrift D3 weicht
daruber hinaus bereits in der grundlegenden Konzeption vom vorliegenden
Patentbegehren ab, indem die Laufzeitumgebung der virtuellen Maschinen in
die Systemzugriffe des Betriebssystems eingreift (vgl. S. 1, re. Sp., zweiter
Abs.). Die Steuerung der Ausfihrung der virtuellen Maschinen selbst ist nicht
Gegenstand der Druckschrift D3, die daher den jeweiligen Gegenstand der

Anspriche 1 und 2 gemal Hauptantrag auch nicht nahezulegen vermag.

Der Senat hat nach 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG davon abgesehen, antrags-
gemald in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da
durch das nunmehr beanspruchte Informationsterminal nach Patentan-
spruch 1 und das Virtuelle-Maschine-Ausfuihrungsschaltverfahren nach An-
spruch 2 gemalR Hauptantrag neue Tatsachen vorliegen, die nicht Grundlage
der Entscheidung der Prifungsstelle vom 20. Januar 2010 waren. Denn der
nunmehr geltende Patentanspruch 1, der urspringlich als Anspruch 2 mit den
Anmeldeunterlagen eingereicht wurde, sowie der dem urspringlichen An-
spruch 4 entsprechende geltende Anspruch 2 gemal3 Hauptantrag wurden im
Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht weiter-

verfolgt, nachdem die Prufungsstelle die Einheitlichkeit des urspringlich ein-
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gereichten Patentbegehrens im Bescheid vom 29. Februar 2008 in Frage ge-
stellt hatte. Zum Gegenstand dieser urspringlich eingereichten Patentansprui-
che ist ausweislich der Amtsakte im bisherigen Prifungsverfahren keine Re-
cherche des relevanten Standes der Technik erfolgt. Es kann daher nicht
ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
88 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung moglicherweise entgegenstehender
Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in erster Linie die Pri-
fungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu Uber geeignete Recher-
chemittel und Fachkenntnisse verfugen (Schulte/Pischel, PatG, 9. Auflage,
8§ 79, Rn. 16, 27).

Da mit dem Hauptantrag ein neu formuliertes Patentbegehren vorliegt und
eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandigen Recherche
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 Markenamt zurtickzuverwei-
sen (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG).

Rechtsmittelbelehrung

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

1. das beschlieRende 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,
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3. einem Beteliligten 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,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griilnden 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 Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Otten-Dinnweber Altvater
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