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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 36 568.0

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 7. Marz 2018 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und
Dipl.-Ing. Altvater

ECLI:DE:BPatG:2018:070318B18Wpat4.16.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 19. Januar 2016 aufgehoben und in der Sache wird an

das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die am 8. August 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-

tentanmeldung 103 36 568.0 tragt die Bezeichnung

.Betriebssystem fur einen tragbaren Datentrager”

und wurde durch Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse GO6F des Deutschen
Patent- und Markenamts in der Anhdérung vom 19. Januar 2016 zuriickgewiesen,
da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegentber dem aus den Druckschrif-

ten

P1: US 6381694 B1, und
P2: Smart Times - Multiple Chip Smart Cards. Gemplus Research Labs,
2002, URL: <http://www.gemplus.com/smart/enews/st3/sumo.html>,

verflgbar bei <https://web.archive.org> am 22.06.2002

bekannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Im Recherchebericht gemaR § 43 PatG vom 10. Februar 2004 wurden zudem die

folgenden Druckschriften genannt:



R1 US 5784549 A,

R2 US 6490722 B1und

R3  Abgesicherter Modus - Wenn Win nicht mehr will...
In: PCtip, Méarz 1999, S. 19.

Gegen den vorstehend genannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der An-

melderin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 19. Januar 2016 aufzuheben
und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu

erteilen:

- Patentanspriiche 1 bis 7, eingereicht in der mundlichen

Verhandlung,

- Beschreibung, Seiten 1 bis 10, eingegangen am
8. August 2003,

- Figur vom 8. August 2003.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 lautet:

M1 ,Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Datentragers in Form
einer Chipkarte, eines eingebetteten integrierten Schaltkreises
oder eines als separates Bauteil eingesetzten integrierten Schalt-
kreises,

M2  wobei der tragbare Datentrdger unter Normalbedingungen mit ei-
nem priméren Betriebssystem (2) betrieben wird,



dadurch gekennzeichnet, dass

M3 im Normalbetrieb beim Auftreten eines vorgebbaren Ereignisses
von dem primaren Betriebssystem (2) auf einen unabhangig vom
primaren Betriebssystem (2) funktionsfahigen Notfalldienst (6)
Ubergegangen wird,

M3a welcher Uber einen gegentber dem priméaren Betriebssystem (2)
eingeschrankten Funktionsumfang verfugt, und

M4  der weitere Betrieb des tragbaren Datentragers mittels des Notfall-
dienstes (6) erfolgt,

M5  wobei ein den Ubergang auslésendes vorgebbares Ereignis darin
besteht, dass von dem primaren Betriebssystem (2) oder von ei-
ner Hardware (1) des tragbaren Datentragers eine Speichergrenz-
verletzung detektiert wird, von einer virtuellen Javamaschine ein
falscher Byte-Code bemerkt wird, ein Angriff detektiert wird oder
durch eine Betriebssystem-Integritatsprifung ein Problem bemerkt

wird.”
Wegen des Wortlauts der Anspriche 2 bis 7 wird auf die Akte verwiesen.
Die Beschwerdefuhrerin fuhrt aus, dass die geltenden Anspriche zulassig, die
Gegenstande der geltenden Anspriiche dem Patentschutz zuganglich und im

Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentfahig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



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

1. Die Anmeldung betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Datentra-

gers (vgl. geltende Patentanspriiche).

Die Anmeldung geht davon aus, dass tragbare Datentrager sehr vielfaltig ein-
gesetzt werden kdnnen, beispielsweise zur Abwicklung von Transaktionen des
Zahlungsverkehrs, als Ausweisdokumente bei Zugangskontrollen, als Berech-
tigungsnachweis zur Nutzung eines Mobilfunksystems. Hierzu seien die trag-
baren Datentrager als Chipkarten ausgebildet, bei denen ein integrierter
Schaltkreis in einen Kartenkérper mit genormten Abmessungen eingebettet
sei. Weiterhin seien auch tragbare Datentrager bekannt, bei denen nicht von
der Kartenform Gebrauch gemacht werde, sondern der integrierte Schaltkreis
in einen andersartig ausgebildeten Gegenstand eingebettet oder in irgendei-
ner Form mit einem andersartig ausgebildeten Gegenstand verbunden sei. Im
Extremfall kbnne der integrierte Schaltkreis sogar als separates Bauteil einge-
setzt werden. Unabh&ngig von seiner Einbauumgebung werde der integrierte
Schaltkreis, aul3er bei sehr einfach strukturierten Anwendungen, mit einem
Betriebssystem ausgestattet, mit dem der Betrieb des integrierten Schaltkrei-
ses gesteuert werde. Mit der Erweiterung der Einsatzgebiete der tragbaren
Datentrager und der Zunahme der Leistungsfahigkeit der integrierten Schalt-
kreise gehe eine zunehmende Komplexitat der verwendeten Betriebssysteme
einher, wobei ein Ende dieser Entwicklung zur Zeit noch nicht absehbar sei.
Der zunehmende Umfang und die zunehmende Komplexitat der Betriebssys-
teme von tragbaren Datentragern erhodhten trotz sorgfaltiger Programmierung
und ausgedehnter Testlaufe das Risiko, dass die Betriebssysteme unerkannte

Fehler enthielten und dadurch mdglicherweise instabil werden kénnten. Um



unkontrollierte Situationen und insbesondere daraus resultierende Manipulati-
onsmoglichkeiten zu vermeiden, seien die Betriebssysteme flr tragbare Da-
tentrager in der Regel so ausgebildet, dass der tragbare Datentrager bei einer
erkannten Fehlfunktion innerhalb der Software oder bei einem Absturz des
Betriebssystems deaktiviert werde und somit vom Benutzer nicht mehr ein-
setzbar sei. Ein unvorhersehbarer Ausfall des tragbaren Datentragers kdénne
fur den Benutzer mit erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden sein, bei-
spielsweise wenn sich der Benutzer auf den Datentrager als Zahlungsmittel
verlasse und er sich in einer Situation befinde, in der er nicht Uber eine alter-
native Zahlungsmaoglichkeit verflge. Instabile Betriebssysteme kdnnten somit
zu einem Rickgang der Akzeptanz von tragbaren Datentragern fihren. Diese
Problematik werde dadurch verschérft, dass auf demselben tragbaren Daten-
trdger immer mehr Anwendungen implementiert wiirden, so dass die Abhéan-
gigkeit des Benutzers von der Funktionstlchtigkeit des tragbaren Datentragers
standig zunehme (vgl. geltende Beschreibung S. 1, zw. Abs. bis Seite 2, erster
Abs.).

Der Anmeldung liegt gemal3 der geltenden Beschreibung die Aufgabe zu-
grunde, das Ausfallrisiko bei tragbaren Datentragern mdglichst gering zu hal-
ten (vgl. S. 2, erster Abs.).

Als zustandiger Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrich-
tung Elektrotechnik oder Informationstechnik anzusehen, der Uber Erfahrung
auf dem Gebiet der Betriebssysteme flir Chipkarten und vergleichbare Daten-

trager verfugt.

Die vorstehend genannte Aufgabe soll durch die Merkmale des auf ein Verfah-
ren zum Betreiben eines tragbaren Datentragers gerichteten Anspruchs 1 ge-
|6st werden.

Gemald Anspruch 1 ist ein Verfahren zum Betreiben eines tragbaren Daten-

tragers vorgesehen, wobei es sich bei dem Datentrdger um eine Chipkarte,



einen eingebetteten integrierten Schaltkreis oder einen als separates Bautell
eingesetzten integrierten Schaltkreis handelt (Merkmal M1). Der tragbare Da-
tentréager wird unter Normalbedingungen mit einem primaren Betriebssystem
betrieben (Merkmal M2). Beim Auftreten eines vorgebbaren Ereignisses wird
vom primaren Betriebssystem auf einen unabhangig vom priméaren Betriebs-
system funktionsfahigen Notfalldienst ibergegangen, mit dem der weitere Be-
trieb des tragbaren Datentragers erfolgt (Merkmale M3, M4). Der Notfalldienst
verfuigt gegenidber dem primaren Betriebssystem Uber einen eingeschrankten
Funktionsumfang (Merkmal M3a). Bei dem vorgebbaren Ereignis, das einen
Ubergang auslost, handelt es sich um eine von dem primaren Betriebssys-
tem (2) oder von einer Hardware (1) des tragbaren Datentragers detektierte
Speichergrenzverletzung, um einen von einer virtuellen Javamaschine be-
merkten falschen Byte-Code, das Detektieren eines Angriffs oder ein durch
eine Betriebssystem-Integritatsprifung bemerktes Problem (Merkmal M5).

Die geltenden Anspriche und Beschreibungsunterlagen mitsamt Figuren sind
zulassig (8 38 PatG).

Anspruch 1 basiert auf dem urspringlich eingereichten Anspruch 11 und der
allgemeinen Beschreibung des beanspruchten Verfahrens auf Seite 1,
zw. Abs., Seite 3, Zeilen 7 bis 12 und Seite 4, Zeilen 13 bis 18 der ursprtngli-
chen Beschreibung. Die nahere Charakterisierung des Notfalldiensts basiert
auf Seite 3, Zeilen 20-21, die Definition der den Ubergang auslésenden Ereig-
nisse basiert auf dem seitentiberbriickenden Absatz der Seiten 6 und 7 der

urspringlichen Beschreibung.

Die geltenden Unteranspriche 2 bis 7 entsprechen inhaltlich den urspringlich
eingereichten Anspriichen 12 bis 17 und wurden in ihren Rickbeziigen ange-
passt. Die Gegenstdnde der Unteranspriche basieren ebenso auf der Verfah-
rensbeschreibung des allgemeinen Teils der urspringlichen Beschreibung, so

dass auch die Ruckbeziige auf den geanderten Anspruch 1 zulassig sind.



Die geltende Beschreibung entspricht unverandert der urspriinglichen Be-
schreibung und ist daher ebenfalls zul&ssig.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist unter Beriicksichtigung des im Verfahren
befindlichen Standes der Technik neu (8§ 3 PatG).

Druckschrift P1 betrifft das Laden und Starten der Systemsoftware eines
Computersystems (vgl. bspw. Abstract und Sp. 3, Z. 48-50).

Dieser Druckschrift ist kein tragbarer Datentrager und kein Betriebssystem fir
einen tragbaren Datentrager im Sinne des geltenden Anspruchs 1 entnehm-
bar, da die Definition des Computersystems in Spalte 3, Zeilen 4 bis 6 der
Druckschrift P1 keinen tragbaren Datentrdger gemafd der vorliegenden An-
meldung betrifft.

Der Fachmann entnimmt Druckschrift P1 dabei ein priméres Betriebssystem
(,operating system“) zum Betreiben unter Normalbedingungen (vgl. Sp. 3,
Z. 34-35 | Merkmal M2). AulRerdem ist der Druckschrift ein unabhangig vom
diesem Betriebssystem funktionsfahiger Notfalldienst (,minimal bootable sys-
tem” bzw. ,minimal operating system®) zu entnehmen, der gegeniber dem
primaren Betriebssystem Uber einen eingeschrankten Funktionsumfang ver-
fugt (vgl. Sp. 4, Z. 5-16), und mit dem das System anstelle des primaren Be-
triebssystems nach einem Ubergang auf diesen Notfalldienst betreibbar ist
(vgl. Sp. 4, Z.2-4 i.V. m. Z. 14-16 sowie Sp. 5, Z. 29-40 / Merkmale M3a,
M4). Druckschrift P1 sieht damit zwar einen unabhéngig vom primaren Be-
triebssystem funktionsfahigen Notfalldienst vor, der nach dem Auftreten eines
vorgegebenen Ereignisses (,certain types of problems®, vgl. Sp. 4, Z. 2-4) zur
Ausfiihrung gelangt, jedoch erfolgt ein Ubergang auf den Notfalldienst nicht
beim Auftreten eines solchen Ereignisses im Normalbetrieb des priméren Be-
triebssystems, sondern nur, wenn beim Laden des primaren Betriebssystems
ein Fehler durch eine Startup-Routine erkannt wird, ohne dass das priméren
Betriebssystem uberhaupt aktiv war (vgl. Sp. 3, Z. 48-50, Sp. 4, Z. 2-4) (teil-

weise Merkmal M3). Die Dateien, welche dabei als beschadigt oder manipu-



liert erkannt werden (,certain files are found to be corrupted®), kénnen als
durch eine Betriebssystem-Integritatsprifung erkanntes Problem angesehen
werden (vgl. Sp. 3, Z. 48-50). Allerdings wird dieser Fehler im Unterscheid zu
Merkmal M5 wiederum nicht von einem priméaren Betriebssystem oder von ei-
ner Hardware des tragbaren Datentrdgers im Normalbetrieb detektiert, son-
dern von der Startup-Routine (,startup routine®, vgl. Sp. 3, Z. 39-50).

Druckschrift P1 beschreibt damit lediglich einen Teil der Merkmale des Verfah-

rens gemal Anspruch 1.

Druckschrift P2 bezieht sich auf das Implementieren mehrerer Speicherchips
in einer Speicherkarte. In der Druckschrift wird darauf hingewiesen, dass
~Smart Cards“ mit Mikroprozessor als sehr kompakte Computer angesehen
werden kénnen (vgl. Abs. ,Breaking the byte barrier”, erster u. zw. Satz). We-
der ein Betriebssystem solcher ,Smart Cards” noch ein dazu alternatives Not-

fallsystem werden in Druckschrift P2 aufgefuhrt.

Die im Recherchebericht gemald § 43 PatG genannte Druckschrift R1 betrifft
das Bereitstellen einer alternativen, in ihrer Funktion beschréankten grafischen
Benutzerschnittstelle (GUI), die dann verwendet wird, wenn das Laden der
vollstdndigen grafischen Benutzerschnittstelle zu einem Fehler fuhrt (vgl.
Abstract).

Druckschrift R2 betrifft die Installation und Wiederherstellung von Software-
systemen durch Ruckgriff auf eine Backup-Partition bei Fehlern beim stufen-
weisen Laden der Software des Computersystems (vgl. Abstract).

Die Druckschriften R1 und R2 stellen damit im Hinblick auf den geltenden
Anspruch 1 keinen relevanten Stand der Technik zur Beurteilung des An-
spruchsgegenstandes dar, da keine von der Ausfihrung eines ersten Be-
triebssystems ausgeht, das beim Auftreten eines Fehler-Ereignisses durch ein
zweites, im Funktionsumfang reduziertes Betriebssystem als ,Notfallsystem*
im Betrieb abgel6tst wird. Keine der beiden Druckschriften befasst sich mit

tragbaren Datentragern, die ein Betriebssystem aufweisen.
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Druckschrift R3 beschreibt Malinahmen, die ein Nutzer durchfihren muss,
um das Booten eines Computersystems im abgesicherten Modus zu ermogli-
chen. Druckschrift R3 ist zwar das Vorliegen eines Betriebssystems und eines
Notfallsystems mit eingeschranktem Funktionsumfang auf einem Computer zu
entnehmen. Druckschrift R3 ist allerdings kein kausaler Zusammenhang zwi-
schen einem erkannten Fehlerzustand und dem Ubergang des Betriebs auf

das Notfallsystem zu entnehmen.

Der Gegenstand des Anspruch 1 ist daher neu gegenuber den im Prifungs-
verfahren zitierten Druckschriften P1 und P2 sowie den im Recherchebericht
genannten Druckschriften R1 bis R3, da keiner dieser Druckschriften samtli-

che Merkmale des jeweiligen Anspruchs entnehmbar sind.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist dem Fachmann auch unter Einbezie-
hung seines Fachwissens aus dem bislang im Verfahren befindlichen Stand
der Technik nicht nahegelegt (8§ 4 PatG).

Selbst wenn man entgegen der Definition in Druckschrift P1 die im bean-
spruchten Verfahren genannte Chipkarte als Computersystem ansieht, befasst
sich Druckschrift P1 gerade nicht mit dem Fall, dass sich das Computersystem
beim Auftreten vorgebbaren Ereignisses im Normalbetrieb befindet, bei dem
das System mit dem primaren Betriebssystem betrieben wird. Vielmehr wird
das primére Betriebssystem gemald Druckschrift P1 bei der beschriebenen
Fehlererkennung noch nicht ausgefihrt, da die Fehlererkennung bereits wah-
rend des Ladens des primaren Betriebssystems durch eine Startup-Anwen-
dung (,startup application) erfolgt (vgl. Sp. 3, Z. 48-50). Selbst wenn man das
Minimalsystem (,minimal operating system®) als ,Notfalldienst* im Sinne des
vorliegenden Anspruchs ansieht, fuhrt ein Fehler-Ereignis nicht direkt zur
Ausfuhrung des Notfalldienstes selbst. Vielmehr wird entweder der Betrieb der
Startup-Anwendung (,startup application“) fortgesetzt, um den ,Notfalldienst”

zu laden (vgl. Sp. 4, Z. 14-16), oder es fuhrt zur Installation einer alternativen
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bootfahigen Software (,minimal bootable system*), die erst nach einem Neu-

start ausgefuhrt wird (vgl. Sp. 4, Z. 5-7.).

Auch die alternative Startup-Anwendung (,alternate startup application®) stellt
keinen ,Notfalldienst* im Sinne der vorliegenden Anmeldung dar, da es sich
bei der Startup- bzw. alternativen Startup-Anwendung jeweils nicht um ein
Betriebssystem handelt und kein direkter Ubergang aus dem Normalbetrieb
der Startup-Anwendung auf den Betrieb der alternativen Startup-Anwendung
stattfindet (vgl. Sp. 5, 1. Abs.).

Der Fachmann erhalt somit aus Druckschrift P1 keinen Hinweis darauf, den
(bereits laufenden) Betrieb eines ersten Betriebssystems beim Auftreten eines
definierten Ereignisses gemall Merkmal M5 mittels eines ,Notfalldienstes”
fortzusetzen. Hierzu geben auch weder Druckschrift P2 noch die Druckschrif-
ten R1 bis R3 aus dem Rechercheverfahren einen Hinweis. Auch ergibt sich
eine solche MalRnahme nicht in naheliegender Weise aus dem Wissen des

Fachmanns.

Es ist somit anzuerkennen, dass das beanspruchte Verfahren dem Fachmann

nicht durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nahegelegt ist.

Die Sache war gemafd 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG an das Deut-
sche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen, da neue Tatsachen vorlie-
gen.

Dies ergibt sich daraus, dass Merkmal M5 des geltenden Anspruchs 1 der Be-
schreibung entnommen wurde. Der Verfahrensablauf ist hierbei durch ein
Detektieren vordefinierter Fehler-Ereignisse naher charakterisiert worden,
welches durch das primare Betriebssystem oder durch eine Hardware wéh-
rend der Ausflihrung des primaren Betriebssystems im Normalbetrieb erfolgt

(vgl. Merkmal M5 i. V. m. Merkmal M3). Diese Anderung war ausweislich der
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Amtsakte nicht Gegenstand der im Priufungsverfahren erfolgten Recherche

und der dort diskutierten Anspruchsfassungen.

Das nunmehr vorliegende Patentbegehren gentigt den Anforderungen des
§ 1 PatG und erflllt damit die Voraussetzungen fur eine Prufung auf Neuheit
und erfinderische Tatigkeit gemaR 88 3 und 4 PatG. Wie vorstehend in Ab-
schnitt 11.4. dargelegt, ist das nunmehr beanspruchte Verfahren zum Betreiben
eines tragbaren Datentrdgers dem Fachmann aus dem im Verfahren befindli-

chen Stand der Technik nicht nahegelegt.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der 88 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung moéglicherweise
entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in
erster Linie die Prufungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu Gber
geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfiigen. Da eine sachge-
rechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstindigen Recherche des rele-
vanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache — auch um der An-
melderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen — zur weiteren Prifung und Ent-

scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsheschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt wird, dass
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das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

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

einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

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 Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Schwengelbeck Altvater
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