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17 W (pat) 21/11 Verkindet am
13. Januar 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 041 691.3 - 53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 13.Januar 2015 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Morawek, der Richterin Eder sowie der

Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und Dipl.-Ing. Hoffmann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 154
05.11



Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Prioritdt einer Voranmeldung in
Japan vom 24. November 2006 in Anspruch nimmt, wurde am 3. September 2007
beim Deutschen Patent- und Markenamt in deutscher Sprache eingereicht unter

der Bezeichnung

, Datentragermigrationsprogramm, -verfahren und -system *.

Die Anmeldung wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse GO6F des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 7. Februar 2011 mit der Begrindung
zurlckgewiesen, dass der Gegenstand des Hauptanspruchs mangels erfinderi-
scher Téatigkeit nicht gewahrbar sei. Denn er ergebe sich aus der Zusammenschau
der Druckschriften D3 und D4 (s. u.).

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Mit ihrer

Eingabe vom 3. September 2012 stellt sie den Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
7. Februar 2011 betreffend die Zurlckweisung der deutschen
Patentanmeldung 10 2007 041 691.3 aufzuheben und die Patent-
erteilung zu dieser Patentanmeldung mit den (dort im Einzelnen

aufgeftihrten) Unterlagen des Hauptantrags zu beschliel3en,

hilfsweise mit den (dort im Einzelnen aufgefihrten) Unterlagen des

Hilfsantrags zu beschliel3en,

und weiter hilfsweise eine mundliche Verhandlung anzuberaumen,

falls eine Patenterteilung nach dem Hauptantrag oder nach dem



Hilfsantrag alleine im schriftlichen Verfahren nicht mdoglich er-

scheint.

Dazu tragt die Anmelderin schriftlich vor, sie halte die Interpretationen des Priifers
fur unbegriindet ausgedehnt, was zu einer unzutreffenden Beurteilung und Ver-
neinung der Patentfahigkeit gefiihrt habe. Insbesondere seien die beanspruchten

Schritte ,Beurteilen” und ,Blockieren des tatsachlichen Zugriffs vollig verschieden

von dem, was aus der Entgegenhaltung D4 (s. u.) hervorgehe.

In der Fassung nach Hauptantrag lautet der Patentanspruch 1 (hier mit einer

moglichen Gliederung versehen):

(@)

(b)

(c)

(d)

1. Ein Datentragermigrationsverfahren zum Veranlassen, um
eine Migration von einem ersten Datentragermanager (3) zu
einem zweiten Datentragermanager (7) durchzuftihren, wo-

bei das Datentragermigrationsverfahren umfasst:

indem der erste Datentragermanager (3) veranlasst wird, tat-
sachliche Zugriffe auf ein physikalisches Medium (13) durch-
zufiihren, Erhalten (S5) von Information einer Zuordnung,
durch den ersten Datentrdgermanager (3), zwischen Abstan-
den eines logischen Datentragers und physikalischen BIl6-

cken auf dem physikalischen Medium (13);

Beurteilen (S7), basierend auf der erhaltenen Information der
Zuordnung, ob ein auRergewohnliches Datenlayout gemacht

wird oder nicht; und

nach einem Erkennen (Nein-Route bei Schritt S7), dass
beurteilt wird, dass das aul3ergewohnliche Datenlayout nicht

gemacht wird, nur Aktualisieren eines Headerbereichs auf



dem physikalischen Medium (13) fur den zweiten Datentré-
germanager (7), und

(e) wobei das Erhalten durchgefuhrt wird, indem ein Programm-
modul zum Blockieren des tatsachlichen Zugriffs durch den
ersten Datentragermanager (3) auf das physikalische Me-
dium (13) verwendet wird.

Bezlglich der nebengeordneten Patentanspriche 7 und 11 sowie der Unteran-

spruche 2 bis 6 und 8 bis 10 wird auf die Akte verwiesen.

In der Fassung des Hilfsantrags lautet der Patentanspruch 1 (mit einer ahnlichen
Gliederung wie beim Hauptantrag versehen):

(@) 1. Ein Datentragermigrationsverfahren zum Veranlassen, um
eine Migration von einem ersten Datentragermanager (3) zu
einem zweiten Datentragermanager (7) durchzufthren, wo-

bei das Datentragermigrationsverfahren umfasst:

(b") Veranlassen des ersten Datentragermanagers (3), tatsachli-
che Zugriffe auf ein physikalisches Medium (13) durchzufih-

ren,

(e") Unterbrechen (S5) der tatsachlichen Zugriffe durch den ers-
ten Datentrdgermanager durch ein Programmmodul zum
Blockieren der tatsachlichen Zugriffe durch den ersten Da-
tentrdgermanager (3) auf das physikalische Medium (13), um
ein von dem ersten Datentragermanager (3) durchgefiihrtes
Abbilden (S5) zu erzeugen, zwischen Abstanden eines logi-
schen Datentragers und physikalischen Blocken auf dem

physikalischen Medium (13);



(c)

(d")

Beurteilen (S7), ob das Abbilden identisch mit einem zweiten
Abbilden basierend auf einer Datentragerkonfigurationsinfor-
mation, die in einem Headerbereich auf dem physikalischen

Medium gespeichert ist, ist oder nicht; und

nach einem Erkennen (Ja-Route bei Schritt S7), dass beur-
teilt wird, dass das Abbilden identisch mit dem zweiten Abbil-
den ist, Aktualisieren (S11) eines Headerbereichs auf dem
physikalischen Medium (13) fur den zweiten Datentragerma-

nager (7).

Die ihm nebengeordneten Patentanspriche 6 und 9 sowie die Unteranspriiche 2

bis 5 und 7, 8 sind ebenfalls der Akte zu entnehmen.

Als Aufgabe ist in der Anmeldung, Absatz [0007] angegeben: eine Technik bereit-

zustellen, um die Datentragermigration mit hoher Geschwindigkeit zu ermdglichen,

selbst wenn der Datentragermanager verwendet wird, dessen Spezifikation nicht

vollstandig zuganglich ist.

Im Verfahren sind folgende Druckschriften entgegengehalten worden:

D1
D2
D3
D4

US 2006 / 47 923 A1
US 2006 / 129 537 Al
WO 2005/101 181 A2
EP 1158 397 A2

Die Beschwerde wurde rechtzeitig eingelegt und ist auch sonst zulassig. Sie hat

jedoch keinen Erfolg, weil der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag eine unzulés-

sige Anderung gegeniiber dem Gegenstand der Anmeldung aufweist (§ 38 PatG),



und die Lehre des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag in der Anmeldung nicht so
deutlich und vollstandig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausfuihren konnte
(8 34 Abs. 4 PatG).

1. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft Speichersysteme mit einer Mehr-
zahl von physikalischen und insbesondere logischen Datentragern, die von einem

,Datentrager-Manager“-Programm verwaltet werden.

Dabei kann es erforderlich werden, solche Datentréager von einem Datenverwal-
tungssystem auf ein anderes zu ,migrieren, d. h. sdmtliche Daten aus dem einen
in das andre Datenverwaltungssystem zu Ubertragen; dabei missen die Daten
naturlich unverandert bleiben, jedoch wird sich die Art der Abspeicherung und die
Verwaltung der zugeordneten Datenblécke abhéangig vom Datenverwaltungssys-

tem (Datentrager-Manager) andern.

Eine unmittelbar einleuchtende, ,sichere” Methode fur die Datentrager-Migration
besteht darin, alle Speicherblocke des Datentrdgers von dem dort verwendeten
Datentrager-Manager auslesen zu lassen, an den Datentrager-Manager des Ziel-
Systems zu Ubergeben und von diesem neu speichern zu lassen (siehe Offenle-
gungsschrift Absatz [0002]). Damit ist sichergestellt, dass alle Daten von dem
Datentrager-Manager des Ziel-Systems zuverlassig wieder abrufbar sind, da die-

ser selber die Speicherung veranlasst hat.

Andererseits ist im Zielsystem jedoch nur die Verwaltung der Datenbl6cke unter-
schiedlich, die Daten selber dirfen sich durch die Migration nicht verandern. Die
Anmeldung geht von der Idee aus, dass unter bestimmten Bedingungen ein physi-
kalisches Kopieren der Daten unndétig sei und es genugen kdnne, nur die Verwal-

tungsdaten fur den Datentrager-Manager des Ziel-Systems zu aktualisieren.

Eine solche Bedingung soll anmeldungsgemal dann vorliegen, wenn die benutz-
ten Datenblocke im Quellsystem ,nicht in einem auRergewdhnlichen Datenlayout®

abgelegt seien. Dafir gibt die Anmeldung die Lehre (siehe Figur 7), bei einer Mig-



ration zunachst zu prufen, ob die ,Abbildung zwischen logischen (Speicher-) BI6-
cken und physikalischen (Speicher-) Blocken®, basierend auf ,Datentrager-Konfi-
gurationsinformation®, mit der ,tatsachlichen Abbildung“ Ubereinstimmt (Schritt S7
in Verbindung mit den Schritten S3, S5). Die tatsachliche Abbildung kénne angeb-
lich abweichen, wenn z. B. ein ,alternierender Block® vorliege, in dem Sinne dass
ein auf dem physikalischen Medium defekter Block durch die Abbildung eines

anderen Blocks ersetzt wird (Offenlegungsschrift Absatz [0006]).

Nur wenn die beiden Abbildungen nicht Gbereinstimmen (Schritt S7: Nein-Zweig),
sollen die Daten des betroffenen Blocks zwischengepuffert werden (Schritt S9);
wenn sie jedoch Ubereinstimmen (Schritt S7: Ja-Zweig), kann der Schritt S9 Uber-
sprungen werden. Im nachsten Schritt S11 soll fir beide Falle die Datentrager-
Konfigurationsinformation im Header durch den Datentrager-Manager des Ziel-
Systems angepasst werden. Wenn Daten eines Blocks zwischengepuffert wurden
(Abfrage: Schritt S13), sollen diese im Schritt S15 durch den Datentrager-Manager
des Ziel-Systems zurtickgeschrieben werden. Auch dieser Schritt kann jedoch
Ubersprungen werden, wenn nach der Abfrage im Schritt S7 keine Zwischenpuffe-

rung erfolgte.

Im Ergebnis brauchen also, wenn die beiden genannten Abbildungen tbereinstim-
men bzw. wenn ,das aullergewdhnliche Datenlayout nicht gemacht (d. h. er-
kannt?) wird“, die Daten nicht physikalisch umkopiert zu werden. Durch dieses
Vermeiden eines vollstandigen Lesens und Zuriickschreibens der Daten der Mig-
rationsquelle, falls entsprechend giinstige Bedingungen vorliegen, kann fraglos die

Geschwindigkeit der Datenmigration erhéht werden.

Als Fachmann, der mit der Aufgabe betraut wird, eine Datentrdgermigration mit
hoher Geschwindigkeit zu ermaéglichen, ist ein Systemprogrammierer oder Infor-
matiker anzusehen, der im Bereich der Speicherverwaltungs-Programmierung fur

Rechnersysteme mehrjahrige Berufserfahrung besitzt.



2. Es kann dahinstehen, ob die vorliegend beanspruchte Erfindung tberhaupt
ein konkretes technisches Problem I6st, und ob alle Merkmale der Patentanspri-
che bei der Priufung auf erfinderische Tatigkeit zu bertcksichtigen waren (BGH
GRUR 2011, 125 - Wiedergabe topografischer Informationen). Denn die geltenden

Antrage weisen andere Mangel auf, die einer Patentierbarkeit im Wege stehen.

2.1 Dem Hauptantrag kann bereits deshalb nicht gefolgt werden, weil die
Lehre seines Patentanspruchs 1 an einer Stelle vom Gegenstand der Anmeldung

unzulassig abweicht (§ 38 PatG).

Merkmal (d) des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag lautet:

(d) nach einem Erkennen (Nein-Route bei Schritt S7), dass
beurteilt wird, dass das aul3ergewohnliche Datenlayout nicht
gemacht wird, nur Aktualisieren eines Headerbereichs auf
dem physikalischen Medium (13) fur den zweiten Datentré-

germanager (7)

D. h. im Schritt S7 der Figur 7 soll, wenn erkannt wurde, dass kein ,aul3ergewohn-
liches Datenlayout® vorliegt, der Schritt S9 Ubersprungen und mit dem unmittelbar
folgenden Schritt S11 nur der Headerbereich aktualisiert werden (entsprechend
auch in der Beschreibung — Absatz [0044] der Offenlegungsschrift).

Dies ist in Figur 7 aber ersichtlich die ,Ja-Route bei Schritt S7“. Anspruchsmerk-
mal (d) steht daher im Widerspruch zur in Bezug genommenen Figur 7. Die
Erganzung ,(Nein-Route bei Schritt S7) erfolgte mit Eingabe vom 22. April 2009

und stellt somit eine unzulassige Anderung dar.

Mit dem Patentanspruch 1 fallt der gesamte Hauptantrag, da Uber einen Antrag

nur einheitlich entschieden werden kann.



2.2 Auch der Hilfsantrag muss ohne Erfolg bleiben, weil die Lehre seines Pa-
tentanspruchs 1 in der Anmeldung nicht so deutlich und vollstandig offenbart ist,

dass ein Fachmann sie ausfiihren kénnte (§ 34 Abs. 4 PatG).

Wie bereits erlautert, besteht ein wesentliches Merkmal der beanspruchten Lehre
in der Prufung, ob die ,Abbildung zwischen logischen (Speicher-) Blocken und
physikalischen (Speicher-) Blocken®, basierend auf ,Datentrager-Konfigurationsin-
formation®, mit der ,tatséchlichen Abbildung“ Gbereinstimmt (Figur 7: Schritt S7 in
Verbindung mit den Schritten S3, S5).

Um letztere ,tatsachliche Abbildung“ zu erhalten, soll der erste Datentrégermana-
ger veranlasst werden, tatsachliche Zugriffe auf das physikalische Medium durch-
zufiuhren (Merkmal (b') des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag). Dann sollen
jedoch die tatsachlichen Zugriffe des ersten Datentragermanagers durch ein Pro-
grammmodul unterbrochen bzw. blockiert werden, ,um ein von dem ersten Daten-
trAgermanager (3) durchgefuhrtes Abbilden (S5) ... zwischen Abstdnden eines
logischen Datentragers und physikalischen Blocken auf dem physikalischen Me-

dium® zu erzeugen (Merkmal (e‘) des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag).

Was genau damit gemeint ist und wie das gesuchte Abbild entstehen kodnnte,
bleibt dabei ratselhaft. Die Beschreibung hilft hier nicht weiter: Zwar sollte gemaf
Absatz [0039] die konkrete Durchfihrung anhand der Figuren 8 und 9 sowie der
zugehorigen Absatze [0040] bis [0043] erlautert werden. An keiner Stelle ist dort
aber deutlich dargelegt, wieso durch das Unterbrechen der tatséchlichen Zugriffe
(Merkmal (e‘)) ein Abbild der Zuordnung erstellt werden kénnte. Der Fachmann ist
gehalten, hier Vermutungen anzustellen - etwa derart, dass die gewlnschte Zu-
ordnungstabelle im Datentrdgermanager vorliegt und durch die in Auftrag gegebe-
nen, jedoch nicht ausgefuhrten Zugriffe ,irgendwie“ verfligbar gemacht werden
konnte. Eine ,unmittelbare und eindeutige“ Offenbarung (vgl. BGH GRUR 2010,
910 - Falschungssicheres Dokument) dafir, wie der Fachmann hier vorgehen soll,

liefert die Anmeldung jedoch nicht.
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Moglicherweise miusste die gewunschte Abbildung aber auch allein durch den
zusatzlichen ,Umfangsextraktionstreiber 5% also durch ein speziell dafiir eingerich-
tetes Programm-Modul, erzeugt werden (siehe Absatz [0039]). Dann ist jedoch rat-
selhaft, warum Datenzugriffe zuerst in Auftrag gegeben und danach blockiert wer-
den - ein zusatzliches Programm-Modul sollte auch ohne solche ,Programmier-
tricks“ in der Lage sein, eine vom Datentragermanager benutzte Zuordnungsta-

belle einfach auszulesen.

Allein aufgrund der Angaben in der Anmeldung, und auch bei Ruckgriff auf sein
allgemeines Fachwissen, ist der Fachmann nach alledem nicht in der Lage, das
beanspruchte Datentragermigrationsverfahren durchzufihren.

Mit dem Patentanspruch 1 fallt auch hier der gesamte Hilfsantrag, da Uber einen

Antrag nur einheitlich entschieden werden kann.

2.3 Die genannten (und weitere) Mangel von Haupt- und Hilfsantrag wurden der
Anmelderin zusammen mit der Ladung zur mundlichen Verhandlung tbermittelt.
Sie hat sich hierzu jedoch nicht mehr geauf3ert und ist zur mundlichen Verhand-

lung nicht erschienen.

Rechtsmittelbelehrung

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 gertgt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

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

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, so-
fern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend zuge-
stimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen 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 Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichts-
hof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Morawek Eder Baumgardt Hoffmann
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