BUNDESPATENTGERICHT

18 W (pat) 16/17 Verkiindet am
3. April 2019

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 109 888.0

hat der 18. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 3. April 2019 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn  sowie die Richter Kruppa, Dipl.-Ing. Altvater und
Dr.-Ing. Flaschke

ECLI:DE:BPatG:2019:030419B18Wpat16.17.0



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 21. Juni 2017 aufgehoben und die Sache wird an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

Grinde

1. Die am 10.August2011 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingereichte Patentanmeldung 10 2011 109 888.0 mit der Bezeichnung

,verfahren und Vorrichtung zum automatischen Erstellen einer ausfiuihrbaren

Sicherheitsfunktion fir ein Gerat"

wurde durch die Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamtes mit in der Anhérung vom 21. Juni 2017 verkiindeten Beschluss zu-

rickgewiesen.

Die Prifungsstelle hat ihren Zurickweisungsbeschluss damit begrindet, dass die
Gegenstande des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und den Hilfs-
antragen 1 und 2 gemafd 8 1 Abs. 3i. V. m. Abs. 4 PatG vom Patentschutz ausge-
schlossen seien, da sie keine Anweisungen zur LOsung eines konkreten techni-

schen Problems mit technischen Mitteln erkennen lieRen.

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet.
Soweit aus der Akte ersichtlich wurde keine Recherche durchgefuhrt.



Als Stand der Technik wurde in den Anmeldungsunterlagen aufgefuhrt
D1: DIN EN ISO 13849-1, Deutsche Norm, Dezember 2008.
Seitens des Senats ist mit Ladungszusatz vom 1. Februar 2019 zudem auf die im
Recherchebericht zu einer internationalen Nachanmeldung genannte Druckschrift
hingewiesen worden:
D2: DE 10 2008 060 003 Al.
Die Anmelderin beantragt,
den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 06 F des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 21. Juni 2017 aufzuheben

und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen zu

erteilen:

- Patentanspriche 1 bis 19, eingegangen am 10. August 2011,

hilfsweise gemalf Hilfsantrag 1A

Patentansprtiche 1 bis 18,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 1B

Patentansprtiche 1 bis 19,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 1C

Patentansprtiche 1 bis 18, jeweils eingegangen am 28. Marz 2019,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 1
Patentanspriche 1 bis 17,



hilfsweise gemal Hilfsantrag 2
Patentansprtiche 1 bis 16,

hilfsweise gemalf Hilfsantrag 3

Patentansprtiche 1 bis 18,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 4

Patentansprtiche 1 bis 18,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 5

Patentansprtiche 1 bis 17, jeweils eingegangen am 7. Oktober 2017,

hilfsweise gemal Hilfsantrag 1D
Patentanspriiche 1 bis 17, eingegangen am 28. Marz 2019,

- Beschreibung, Seiten 1 bis 30, eingegangen am 10. August 2011,

- Figuren 1 bis 4, 5a-c und 6, eingegangen am 10. August 2011.

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 nach

Hauptantrag lautet:

M1 ,Verfahren zum automatischen Erstellen einer ausfuhrbaren Sicher-
heitsfunktion fur ein Gerat, mit:

M2  Erfassen (101) von digitalen Parametern, welche eine bestimmte
Sicherheitsfunktion spezifizieren;

M3  Bestimmen (103) eines ersten Prifwertes auf der Basis der digitalen
Parameter;

M4  automatischem Zuordnen (105) einer Anzahl von digitalen Funktions-
bausteinen aus einer Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funktions-

bausteinen zu den erfassten digitalen Parametern, um einen Sicher-



M5

M6

M7

heitsfunktionsquellcode der bestimmten Sicherheitsfunktion zu erhal-
ten;

Kompilieren (107) des Sicherheitsfunktionsquellcodes, um die ausfuhr-
bare Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Bestimmen (108) eines zweiten Prifwertes auf der Basis der
ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion; und

Ausgeben (113) der ausflihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste

Prufwert und das zweite Prifwert ein Uberpriifungskriterium erfullen.*

Der nebengeordnete Anspruch 17 nach Hauptantrag lautet:

~Ccomputerprogramm zum Ausfuihren des Verfahrens gemald einem der An-

spruche 1 bis 16, wenn das Computerprogramm auf einer Datenverarbei-

tungsanlage ausgefuhrt wird.”

Der mit einer Gliederung versehene nebengeordnete Anspruch 18 nach

Hauptantrag lautet:

N1

N2

N3

N4

N5

.Programmtechnisch eingerichtete Vorrichtung (200) zum automati-
schen Erstellen einer ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion fir ein Gerét,
mit einem Prozessor (201), welcher ausgebildet ist:

digitale Parameter, welche eine bestimmte Sicherheitsfunktion
spezifizieren, zu erfassen;

einen ersten Prufwert auf der Basis der digitalen Parameter zu bestim-
men;

eine Anzahl von digitalen Funktionsbausteinen aus einer Mehrzahl von
vordefinierten digitalen Funktionsbausteinen zu den erfassten digitalen
Parametern zuzuordnen, um einen Sicherheitsfunktionsquellcode der
bestimmten Sicherheitsfunktion zu erhalten;

den Sicherheitsfunktionsquellcode zu kompilieren, um die ausfihrbare

Sicherheitsfunktion zu erhalten;



N6

N7

einen zweiten Prifwert auf der Basis der ausfuhrbaren
Sicherheitsfunktion zu bestimmen; und
die ausfuihrbare Sicherheitsfunktion auszugeben, falls der erste Pruf-

wert und der zweite Prufwert ein Uberpriufungskriterium erfillen.”

Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 2 bis 16 und 19 nach Hauptantrag wird

auf die Akte verwiesen.



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1A lautet:

1, Werfahren zum automatischen Erstellen siner ausfihrbaran Sicherheitsfunktion
fiir @in Gerat, wobei das Verdahran mittals einer Datenverarbaitungsaniage ausgefihnt
wird, mit:

Erfassen (101) von digitalen Parametern, welche eine bestimmte Sicherheitsfunktion
spezifizieran, wobel die digitalen Parameter als digitale Werte vordiagen,

Bestimmen (103) eines ersten Prifwertes aul der Basis der digitalen Parameter in ainer
ersten Sicherungsschicht, welche eine automatische Uberprifung baw. Verifizierung der
Sicherheitsfunktion ermdaglicht;

wobel die  Sicherheitsfunktion Funktionsbausteine umfasst und  die At der
Funktionsbausteine, deran Einstellungen und Verschaltung zu der wvollstandigen
Sicherhaeitsfunktion mittels der digitalen Parameter bestimmit ist;

automatischem Zuordnen (105) einer Anzahl von digitalen Funktionsbausteinen aus
ainar Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funktionsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsguellcode der  bestimmiben
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Kompilieren (107) des Sicherheitsfunktionsquellcodes, um die ausfuhrbare
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Bestimmen (108) eines zweiten Profweries auf der Basis der ausfihriaren
Sicherheitsfunktion, wobei der zweite Prifwert in einer zweiten Sicherungsschicht
bestimmt wird; und

Ausgeben (113) der ausflihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Prifwert und das
zweite Priifwert ein Uberprifungskriterium erfiillen.



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1B lautet:

1. Werfahren zum automatischen Erstellen einer ausfihrbaran Sicherheitsfunklion
fiir ainn Gerat, mit:

Erfassen (101} von digitalen Parametern, welche gine beslimmle Sicherheilsfunklion
spezifizieren,

Bestimmen (103} aines ersten Prifweres aul der Basis der digitalen Paramater,

Zuzammenflhren der digitalen Paramater, um eine erste Sicherungsschicht zu
realigieren, wobei das Ergebnis der ersten Sicherungsschicht der erste digitale
Priifwert ist:

automatischem Zuordnen (105) einer Anzahl von digitalen Funkfionsbausteinen aus einer
Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funktionsbausteinen zu den erfassten digitalen
Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsquelicode der bestimmien Sicherheitsfunktion zu
erhalten;

Kompilieren (107) des Sicherheitsfunkionsquellcodes, um die ausfliihrbare
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Bestimmen (108) eines zweiten Prifwertes auf der Basis der ausfihrbaren
Sicherheitsfunktion;

Erstellen von Priflisten flr alle Funktionsbausteine aus dem

Sicherheitsfunktionsquellcode, wodurch eine zweite Sicherungsschicht erzeugt wird,

wobei die Priflisten aus den digitalen Parametem und vordefinierten Prifkritenen

erstellt werden; und

Ausgeben (113) der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Priifwert und das zweite
Pritfwert ain Uberprisfungskriterium erfillen,



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1C lautet:

1. Yerfahren zum automatischen Erstellen siner ausfiihrbaran Sicherheitsfunktion
fiir gin Gerat, mit:

Erfassen (101) von digitalen Parametern, welche gine bastimmte Sicharheitsfunklion
spezifizieran,

Bestimmen (103) eines ersten Prifwertas auf der Basis der digitalen Parameater,

automatischam Zuordnen (105) einer Anzahl von digitalen Funktionsbausteinen aus
giner Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funkiicnsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametarn, um einen Sicherheitsfunktionsguellcode der bestimmian
Sicherheilzfunktion zu erhalten,

wobei das automatische Zuordnen ein Auswahlen eines ersten digitalen
Funkticnsbausteins fir die Eingangssignalverarbeitung, eines zweiten digitalen
Funktionsbausteins fir die Verarbeitung von Ausgangssignalen des ersten digitalen
Funktionsbausteines, und eines dritten digitalen Funktionsbausteins fir die Erzeugung
gines Ausgangssignals fir das Gerdt auf der Basis eines Ausgangssignals des zweiten

digitalen Funktionsbausteins umfasst;

Kompilieren (107) des Sicherheitsfunktionsquellcodes mittels eines Compilers, um die
ausfihrbare Sicherheitsfunktion zu erhalten;

wiobei bei dem Kompilieren des Sicherheitsfunktionsquellcodes Anweisungen des
Sicherheitsfunktionsquelicodes auf Anweisungen abgebildet werden, welche auf dem
Gerat ausfihrbar sind;

Bestimmen (108) eines zweiten Prifwertes auf der Basis der ausfihrbaren
Sicherheitsfunktion; und

Ausgeben (113) der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Prifwert und das zweite
Pritfwert gin Uberprifungskriterium erfillen,
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:

1. “Va rl’-:ahr.gn zum automatischen Erstellen ainer ausfibrbaren Sicherheitsfunktion flr ein
Gerat, mit:

Erfaszen (101) von digitalen Parametern, welche sine bestimmte Sicherheitsfunktion

spezifizieran;

Bestimmean [103) eines ersten Prifweres aufl der Basis der digitalen Parameatear,

automatischem Zucrdnen (108) einer Anzahl von digitalen Funktionzbausieinen aus
giner Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funktionsbausieinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsquellcode der bestimmten
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Eompieran (107) des Sicherheitsfunktionsguellcodes, um die ausfihrbare
Sicherheitsfunktion zu erhallen, wobei im Schritt des Kompilierens eine ausfihrbare
Uberprifungsfunktion auf der Basis einer digitalen Prufregel zum Bestimmen des
zweiten Prifwertes erzeugt wird,

Bestimmen (108) eines zweiten Prifwertes auf der Basis der ausfihrbaren
Sicherheitsfunktion, wobei die ausfGhrbare Uberprofungsfunktion zum Bestimmen
des rweiten Prifwertes ausgeflihrt wird; und

Ausgeben (113) der ausfiihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Prifwert und das
zweite Priffwert ein Uberprifungskriterium erflien,
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:

1. YYerfahren zum automatischen Erstellen einer ausfihrbaren Sicherheitsfunktion fir 2in
Gerat, mit:

Erfassen {101) van digitalen Parametemn, welche eine bestimmte Sicherheitsfunktion
spazifizieren

Bestimmen (103) eines ersten Prufweres auf der Basis der digitalen Parameter;

automatischem Zuardnen (105) einer Angahl von digitalen Funklionsbausteinen aus
einer Mehrzah! von voerdefinierten digitalen Funkfionsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsguellcade der bestimmten
Sicherheitsfunklion zu arhalten;

Kompilieren {107) des Sicherheitsfunktionsguellicodes, um die ausflhrbare
Sicherheitsfunktion zu erhatten, wobei im Schritt des Kompilierens eine ausfihroare
Uberprifungsfunktion auf der Basis siner digitalen Priffregel zum Bestimmen des
zweiten Prifwertes erzeugt wird, wobei die ausfilhrbare Uberpriifungsfunktion sine
Liste van ausfihrbaren Profregeln filr digitale Parameter, welche zumindest einem
ausgewshlten digitalen Funklionsbaustain odar siner Kombination von ausgewdhiten
digitalen Funktionsbausteinen zugeordnet sind, umfasst;

Bestimmen (108) eines zweaiten Prifweartas auf der Basis der ausfihrbaren
Sicherheitsfunktion, wobel die ausfiihrbare Uberpriffungsfunktion zum Bestimmen
des zweiten Profwerias ausgefuhn wird, und

Ausgeben (113} der ausflhrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Prufwert und das
zweite Prifwert ein Uberprifungskriterium erfllen,
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:

1. Werfahren zum automatischen Erstellen einer ausfihrbaren Sicherheitsfunktion fur ein

Gerat, mit:

Erfassen (101} von digitalen Parametern, welche eine bestimmie Sicherheitsfunktion
spazifizieren,

Bestimmen (103) sines ersten Prilfwertes auf der Basis der digitalen Parametor,

automatischem Zuordnen (105) ainer Anzahl van digitalen Funktionsbausteinen aus
einar Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funkticnsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunkiionsquellcode der bestimmten
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Kompilieren (107) des Sicherheitsfunktionsquellcodes, um die auvsfihrbare
Sicherheitsfunktion zu erhalten,

Bestimmen (108) eines rweiten Prifwenes auf der Basis der ausfihrbaren
Sicherheitsfunktion;

Ausgeben (113) der ausfihrbaren Sicherhaitsfunktion falls der erste Profwert und das
zweite Pritfwert ein Uberprifungskriterium erflllen; und

Verwerfen der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion, falls der erste Prifwert und der
zweite Prifwert das Uberprifungskriterium nicht erfillen.
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 lautet:

1, Verfahren zum automatischen Erstellen einer ausflhrbaren Sicherheitsfunktion fir en
Gerat, mit;

Erfassen (101) von digitalen Parametern, welche sine bestimmte Sicherheitsfunktion
spezifizieren, wobei die digitalen Parameter ferner Gerdteparameter umfassen,
welche zumindest eine sicherheitsbezogene Gerdtefunklion spazifizieran,

Bastimmen {103} eines ersten Prifweries auf der Basis der digitalen Parameter;

automatischem Zuordnen (105) einer Anzahl von digitalen Funkficnsbausteinen aus
ainer Mehrzah! von vordefinierten digitalen Funktionsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsquellicode der besimmtan
Sicherheitsfunktion zw erhalten;

Kompilieran (107) des Sicherhaitsfunktionsquellcodas, um die ausfihrbare
Sicherheitsfunition zu arhalten,

Bestimmen (108} eines zweiten Prifwertes auf der Basis der ausfuhrbaren
Sicherheitsfunktion; und

Ausgeben (113) der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Profwert und das
swaite Prifwert ain Uberprifungskriterium erfillen.
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 lautet:

1. Verfahren zum automatischen Erstellen alner ausfuhrbaren Sicherheitsfunkticn flr ein
Gerat, mit:

Erfaszen (101) von digitalen Parametern, welche eine bestimmte Sicherheitsfunktion
spezifizieren;

Bastimmen {103) eines ersten Prifwertes auf der Basis der digitalen Parameter,

automatischem Zuordnen (1058) einer Anzahl von digitalen Funktionsbausteinen aus
ainer Mehrzah! von vordefinierten digitalen Funktionsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsquellcode der bestimmten
Sicherheitsfunktion zu erhalten,

wiobei in erster digitaler Funktionsbaustein fur die Eingangssignalverarbeitung, in
zweiter digitaler Funkticnsbaustein fir die Verarbeitung von Ausgangssignalan des
ersten digitalen Funkhionsbausteines, und ein dritter digitaler Funktionsbaustein for
die Erzeugung eines Ausgangssignals fir das Gerat auf der Basis eines
Ausgangssignals des zweiten digitalen Funktionsbausteins ausgewahlt werden |

wobel der erste digitale Funktionsbaustein for eine Auswertung von
Eingangssignalen, insbesonders eine Aguivalenzauswertung oder
Antivalenzauswertung von Sensorsignalen, vorgesehen ist, wobel der zweite digitale
Funktionsbaustein fir die Erzeugung einer Sicherheitsaktion, insbesonders aines
Mothaltes, einer Anlaufsperre oder einer Ausschaltsperre vorgesahan ist, und wobei
der dritte digitala Funktionsbaustein fur die Ausgabe eines Steuersignals zur
Steuerung des Gerdtes gemdll der Sicherheitsaktion vorgesehen ist;

Kompilieren {107) des Sicherheitsfunktionsguelicodes, um die ausfihrbare
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

Bestimmen (108) eines zweiten Prifwertes auf der Basis der ausfihrbaren
Sicherhelisfunktion; und

Ausgeben (113) der ausfUhrbaran Sicherheitsfunktion falls der erste Prifwert und das
zwaite Prifwert ein Uberprifungskriterium erfillen
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Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1D lautet:

1, Werfahren zum aulomatischen Erstellen einer ausfiihrbaran Sicherheitsfunktion
fir ein Geral, wobei das Verdahran mitlels einer Datenverarbaitlungsanlage ausgefihbrl
wird, mit:

Erfassen (101) von digitalan Parametern, welche aine bastimmte Sicherhaitsfunktion
spezifizieran, wobei die digitalen Parameter als digitale Werte vorliagan,

Bestimmean (103) eines ersten Prifwertes aul der Basis der digitalen Parametar in
einer ersten Sicherungsschicht, welche eine aulomatische Uberprifung baw,
Yerifizierung der Sicherhaitsfunktion ermaglicht;

wabel die Sicherheitsfunktion Funktionsbausteine umfasst und die Art der
Funktionsbausteine, deren Einstellungen und Verschaltung zu der vollstandigan
Sicherheitsfunktion mittels der digitalen Parameter bestimmt ist;

Zusammenflhren der digitalen Parameter, um eine erste Sicherungsschicht zu
realisieran, waobei das Ergabnis der ersten Sicherungsschicht der erste digitale
Prifuert ist,

automatischem Zuordnen (105) einer Anzahl von digitalen Funktionsbausteinen aus
giner Mehrzahl von vordefinierten digitalen Funkticnsbausteinen zu den erfassten
digitalen Parametern, um einen Sicherheitsfunktionsquellcode der bestimmien
Sicherheitsfunktion zu erhalten;

wiobel das automatische Zuordnen ein Auswahlen eines ersten digitalen
Funktionsbausteins fir die Eingangssignalverarbeitung, eines zweiten digitalen
Funktionsbausteins fir die Verarbeitung von Ausgangssignalen des ersten digitalen
Funktionsbausteines, und eines dritten digitalen Funktionsbaustains fir die Erzeugung
gines Ausgangssignals fir das Gerdt auf der Basis eines Ausgangssignals des zweiten

digitalen Funktionsbausteins umfasst;
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Kompiligran (107) des Sicherheitsfunktionsquellcodas mittels sines Compilers, um die

ausfiinrbare Sicherhaitsfunktion zu erhalten;

wobei bai dem Kompilieren des Sicherheiisfunklionsguellcodes Anweisungen des
Sicherheilsfunktionsquellcodes auf Anweisungen abgebildet werden, welche auf dem

Gerdt ausfihrbar sind,

Erstallan von Priflisten fir alle Funktionsbausteine aus dem
Sicherheitsfunktionsqguellcode, wodurch eine zweite Sicherungsschicht erzeugt wird,

wobei die Priflisten aus den digitalen Parametern und vordefinierten Prifkriterien

arstelit werdean;

Bestimmen (108) eines zweiten Prifwertes auf der Basgis der ausfihrbaren
Sicherheitsfunktion, wobei der zweite Prifwert in der zweiten Sicherungsschicht
bestimmt wird; und

Ausgeben (113) der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion falls der erste Prifwert und das
zweite Prifwert ein Uberpriffungskriterium erfillen.

Wegen des Wortlauts der nach den Hilfsantragen geltenden nebengeordneten und
abhangigen Anspriche wird auf die Akte verwiesen.

Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, dass die Anspruchsfassungen jeweils zu-

l&ssig und die Anspruchsgegenstande neu und erfinderisch seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.
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Die zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und zur Zuriickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemaR § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG.

1. Die Anmeldung liegt auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik. Geman
der Beschreibungseinleitung sind moderne Systeme der Automatisierungstechnik
mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, welche im Falle eines sicherheitsrelevan-
ten Ereignisses ausgelost werden. Ein Beispiel fur eine Sicherheitsfunktion sei ein
Nothalt einer Maschine. Derartige Sicherheitsfunktionen wiesen ublicherweise
eine Architektur auf, welche durch die Norm DIN EN ISO 13849-1 (Druckschrift
D1) bestimmt sei. Dort seien drei Funktionsbausteine definiert, welche mittels ei-
ner sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware erstellt und hintereinanderge-
schaltet seien. Der erste Funktionsbaustein betreffe die Eingangsverarbeitung.
Dabei sei beispielsweise vorgesehen, eine Aquivalenzauswertung von Ausgangs-
signalen sicherer Sensoren durchzufihren. Dem ersten Funktionsbaustein sei ein
zweiter Funktionsbaustein nachgeschaltet, welcher fur eine Zwischenverarbeitung
vorgesehen sei. Die Zwischenverarbeitung sei dann notwendig, wenn Ausgangs-
signale der Eingangsverarbeitung nicht direkt mit einem Hardware-Ausgang ver-
schaltet werden durften. Die Zwischenverarbeitung kdnne einen Nothalt realisie-
ren. Dem zweiten Funktionsbaustein sei ein dritter Funktionsbaustein nachge-
schaltet, welcher flr eine Ausgabeverarbeitung vorgesehen ist. Die Ausgabever-
arbeitung sei dann erforderlich, wenn Funktionsbausteine unmittelbar vor einen
Hardware-Ausgang eines Gerates geschaltet wirden, um diesen Ausgang zu
steuern bzw. zu tUberwachen. Die Funktionsbausteine kdnnten in einer sicheren
Programmieroberflache durch spezifische Softwaremodule abgebildet werden.
Diese Module kdnnten Bestandteil von sicheren Programmieroberflachen sein. Die
Sicherheitsfunktion, welche ublicherweise durch eine Anwendungssoftware reali-
siert werde, musse insbesondere beziglich den Anforderungen aus der Risiko-

analyse spezifiziert und realisiert werden. Derzeit mussten hierflr die Prozess-
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schritte P1 bis P7 eingehalten werden (P1: Spezifikation der sicherheitsbezogenen
Anwendungssoftware, P2: Verifikation der Spezifikation, P3: Herstellung der si-
cherheitsbezogenen Anwendungssoftware durch Codierung, P4: Verifikation der
sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware mittels des so genannten White- Box-
Tests, P5: Erstellung einer Black-Box-Testspezifikation zur Validierung der sicher-
heitsbezogenen Anwendungssoftware, P6: Verifikation der Black-Box-Testspezifi-
kation, P7: Validierung der sicherheitsbezogenen Anwendungssoftware auf der
Basis der Black-Box- Testspezifikation). Diese Prozessschritte mussten durch ei-
nen Anwender manuell durchgefiihrt werden. Dies sei jedoch aufwendig und mit
einer erhbhten Fehlerwahrscheinlichkeit verbunden (vgl. Anmeldeunterlagen, S. 1,
Z.10-S.2,Z.33).

Als Aufgabe ist in der Beschreibungseinleitung (S. 2, Z. 35, 36) angegeben, ein
Konzept zur automatischen Erzeugung einer Sicherheitsfunktion fir ein Gerat zu

schaffen.

Das objektive technische Problem liegt darin, das Erstellen der ausfuhrbaren
Sicherheitsfunktion fur ein Gerat fur den Anwender einfacher, schneller und
gleichzeitig zuverlassiger zu machen. Das Auftreten von systematischen Fehlern
soll dabei reduziert werden (vgl. Anmeldeunterlagen S. 3, Z. 16 - 23, S. 27, Z. 30 -
S.28,Z2.19i.V.m. S. 2, Z. 35, 36 u. S. 28, zweiter Abs.).

Zur Losung der Aufgabe ist ein Verfahren zum automatischen Erstellen einer aus-
fuhrbaren Sicherheitsfunktion fur ein Gerat gemafld Anspruch 1 nach Hauptantrag
sowie nach den Hilfsantrdgen 1A, 1B, 1C, 1 bis 5 und 1D vorgesehen. Zudem soll
die Aufgabe jeweils durch ein Computerprogramm und eine programmtechnisch
eingerichtete Vorrichtung zum automatischen Erstellen einer ausfiihrbaren Sicher-
heitsfunktion gemalR den nebengeordneten Anspriichen nach Hauptantrag und

den Hilfsantragen gelost werden.
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2. Der Fachmann hat ein abgeschlossenes Studium der Informations- oder
Automatisierungstechnik und verfugt tber Erfahrung in der Erstellung und
Anwendung von sicherheitsbezogener Applikationssoftware fur programmierbare

Maschinensteuerungen.

Der so definierte Fachmann legt dem Anspruchsgegenstand des Anspruchs 1

nach Hauptantrag das folgende Verstandnis zugrunde:

Der Patentanspruch 1 zielt allgemein auf die automatische Erstellung einer aus-
fuhrbaren Sicherheitsfunktion fur ein Gerat ab, ohne eine konkrete Anwendung zu
benennen. Welche Sensoren und Aktoren an der Sicherheitsfunktion beteiligt sind
und welche Eigenschaften die Sicherheitsfunktion besitzen soll, wird im Anspruch
nicht angegeben. Als ein Beispiel fur eine Sicherheitsfunktion wird in der Anmel-
dung das Stillsetzen einer Maschine durch einen Nothalt genannt (vgl. Offenle-
gungsschrift, Abs. 0002, 0018, 0054). Bei dem im Merkmal M1 genannten Geréat
kann es sich beispielsweise um den Motor einer Maschine handeln (vgl. Offenle-
gungsschrift, Abs. 0051). Die Sicherheitsfunktion soll automatisch erstellt werden.
Darunter ist zu verstehen, dass die Sicherheitssoftware ohne Interaktion mit einem
Benutzer mit Hilfe einer Anwendungssoftware realisiert und an einen Prozessor
ausgegeben wird (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0005, 0009, 0012, 0070 und An-
spruch 12). Demnach handelt es sich bei der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion um
einen Software-Code (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0017, 0069, 0070, 0105 u.
Fig. 6).

Im Wesentlichen beschreibt die Anmeldung die Entwicklungsumgebung fur einen
ausfuhrbaren Code (vgl. Fig. 6). Im ersten Verfahrensschritt des Anspruchs 1 sol-
len digitale Parameter erfasst werden, welche eine bestimmte Sicherheitsfunktion
spezifizieren (vgl. Merkmal M2). Der Fachmann liest mit, dass es hierzu notwen-
dig ist, vorab eine Sicherheitsfunktion festzulegen. Beispielsweise kann der An-
wender an einer Programmieroberflache die Sicherheitsfunktion planen (vgl. Of-
fenlegungsschrift, Abs. 0079, 0105 - 0107). Die fur den Entwurf der Sicherheits-
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funktion bendétigten digitalen Parameter kbnnen Geréteparameter sein, so z. B.
Hardware-Spezifikationen (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0065, 0105). Die digita-
len Parameter sind dabei als eine Nutzervorgabe anzusehen. Sie kbnnen aus ei-
nem digitalen Pflichtenheft oder aus einem Speicher ausgelesen werden und defi-
nieren die Funktionalitat der Sicherheitsfunktion (vgl. Offenlegungsschrift,
Abs. 0027, 0028).

Auf der Basis der erfassten digitalen Parameter wird ein erster Prufwert bestimmt
(Merkmal M3). Wie dieser konkret bestimmt wird, wird im Anspruch nicht erlautert.
Auch die Beschreibung gibt dem Fachmann hierzu keine Antwort. In der Beschrei-
bung wird lediglich angefiihrt, dass der Prufwert durch Erzeugen einer Prifsumme
bestimmt werden kann. Der erste Priufwert findet beispielsweise Eingang in eine
zyklische Redundanzprifung (Cyclic Redundancy Check; CRC) (vgl. Offenle-
gungsschrift, Abs. 0047, 0069 u. Anspruch 4).

Gemall Merkmal M4 soll beim Erstellen der Sicherheitsfunktion auf eine Mehrzahl
von vordefinierten digitalen Funktionsbausteinen zuriickgegriffen werden (vgl. Of-
fenlegungsschrift, Abs. 0085, 0104 u. Fig. 6). In der Beschreibung wird auf ein all-
gemein gultiges Architekturmodell fir Anwendungssoftware hingewiesen. Dabei
wird erlautert, dass die Sicherheitsfunktion drei Funktionsbausteine umfasst. Die-
ses ist in drei Stufen gegliedert: Eingange, Verarbeitung, Ausgéange (vgl. Offenle-
gungsschrift, Fig. 3 i. V. m. Abs. 0002, 0003). Die vordefinierten digitalen Funkti-
onsbausteine kbnnen in einer Bibliothek, etwa in einer Datenbank, abgelegt sein.
Es ist vorgesehen, dass eine Anzahl aus der Mehrzahl der Funktionsbausteine
den erfassten digitalen Parametern automatisch zugeordnet wird. Die Funktions-
bausteine bilden gemeinsam den Sicherheitsfunktionsquellcode der bestimmten
Sicherheitsfunktion (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0015).

Der Sicherheitsfunktionsquellcode soll anschlie3end nach Merkmal M5 kompiliert

werden, um eine ausfiihrbare Sicherheitsfunktion zu erhalten.



-21 -

Gemald Merkmal M6 wird schlie3lich ein zweiter Prufwert auf der Basis der aus-
fuhrbaren Sicherheitsfunktion bestimmt. Der Fachmann versteht die Angaben so,
dass der Compiler Uber eine integrierte Funktion verfugt, mit der er in der Lage ist,
einen Prufwert zu erzeugen. Dabei kann es sich — wie beim ersten Prufwert — um
eine Prufsumme handeln (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0021). Wie dieser Pruf-
wert ermittelt wird, ist im Anspruch nicht angegeben. Dem Kontext der Beschrei-
bung kann der Fachmann entnehmen, dass zum Bestimmen des zweiten Pruf-
wertes im Schritt des Kompilierens eine ausfiihrbare Uberprifungsfunktion erzeugt

werden kann (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0022).

Gemall Merkmal M7 ist vorgesehen, dass die ausflhrbare Sicherheitsfunktion
ausgeben wird, falls der erste und der zweite Prifwert ein Uberprifungskriterium
erfullen. Der Anspruch beschreibt das Uberprifungskriterium nicht naher. Der
Fachmann kann der Beschreibung aber entnehmen, dass Uberprift werden soll,
ob die beiden Priufwerte, also beispielsweise die beiden Prifsummen, gleich sind
(vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0021, 0023). Damit soll sichergestellt werden, dass
die jeweiligen Software-Elemente zum gleichen Ergebnis kommen (vgl. Offenle-
gungsschrift, Abs. 0021, 0088, 0091, 0096). Dabei wird Uberprift, ob die gemali
dem Pflichtenheft vorgegebenen Daten nach der Programmerzeugung noch richtig
enthalten sind (vgl. Offenlegungsschrift, Abs. 0096, 0104). Dies ist so zu verste-
hen, dass gepruft wird, ob die im Rahmen der Spezifikation der Sicherheitsfunk-
tion definierten Daten (bspw. Gerateparameter, welche die Geratefunktion spezifi-
zieren) beim Zwischenschritt der Kompilierung des Sicherheitsfunktionsquellcodes
nicht verfalscht wurden. Das Ergebnis erlaubt keine Aussage uber die Funktiona-
litat der erzeugten ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion selbst, sondern dient vielmehr
dazu, Fehler beim Kompiliervorgang gegenuber Fehlern bei der Spezifikation der
Sicherheitsfunktion und bei der daraus resultierenden Zuordnung von Funktions-
bausteinen sowie von Fehlern in diesen Funktionsbausteinen abgrenzen zu kén-

nen.
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An wen die ausfuhrbare Sicherheitsfunktion ausgegeben wird, legt der Anspruch
nicht fest. Der Beschreibung ist aber zu entnehmen, dass die Ausgabe zur Steue-
rung des im Merkmal M1 genannten Gerates erfolgt (0005, 0009, 0012, 0070
i. V. m. Anspruch 12). Der Fachmann versteht dies als Ausgabe des ausfiihrbaren

Codes an eine speicherprogrammierbare Maschinensteuerung.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag geht nicht Uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus (8 38
PatG).

Bei den Anspriichen nach Hauptantrag handelt es sich um die ursprtinglich einge-
reichten Anspriche. Die Beschreibung und die Figuren wurden gegeniber der

Anmeldefassung nicht geandert.

4. Die nebengeordneten Anspriche des Hauptantrags genigen den
Anforderungen des § 1 PatG.

a) Der jeweilige Gegenstand der nebengeordneten Anspriche gemaR
Hauptantrag liegt zweifellos auf technischem Gebiet im Sinne des §1 Abs. 1
PatG.

Mit Anspruch 1 nach Hauptantrag wird ein Verfahren zum automatischen Erstellen
einer ausfiihrbaren Sicherheitsfunktion fur ein Gerat beansprucht. Wie im Ab-
satz 0002 in Verbindung mit Absatz 0051 der Offenlegungsschrift ausgefuhrt, sind
Systeme der Automatisierungstechnik mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um
im Falle eines sicherheitsrelevanten Ereignisses beispielsweise den Nothalt des
Motors einer Maschine auszulésen. Damit liegt der Gegenstand des Anspruchs 1
zweifellos auf technischem Gebiet im Sinne des 8§ 1 Abs. 1 PatG (vgl. hierzu BGH,
Urteil vom 26. Oktober 2010 — X ZR 47/07, GRUR 2011, 125, Rn. 31 — Wieder-
gabe topografischer Informationen; Urteil vom 24. Februar 2011, X ZR 121/09,
GRUR 2011, 610, zweiter Leitsatz — Webseitenanzeige). Auch das Computerpro-
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gramm zum Ausfihren des Verfahrens gemald Anspruch 17 nach Hauptantrag
sowie die programmtechnisch eingerichtete Vorrichtung zum automatischen Er-
stellen einer ausfihrbaren Sicherheitsfunktion fur ein Gerat gemaR Anspruch 18

nach Hauptantrag sind damit dem Gebiet der Technik zuzurechnen.

b) Die jeweiligen Gegenstande der nebengeordneten Anspriche in der Fas-
sung aller Antrage sind auch nicht nach 8 1 Abs. 3 i. V. m. 4 PatG vom Patent-

schutz ausgeschlossen.

Gemal3 der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei der Prifung, ob ein
Ausschlusstatbestand vorliegt, darauf abzustellen, ob ein konkretes technisches
Problem mit technischen Mitteln gelést wird (vgl. BGH, Beschluss vom
20. Januar 2009 — X ZB 22/07, GRUR 2009, 479, Abs. Il. 2. b — Steuerungsein-
richtung fur Untersuchungsmodalitaten; Beschluss vom 22. April 2010 — Xa ZB
20/08, GRUR 2010, 613, Abs. Il. 4. ¢) aa) — Dynamische Dokumentengenerie-

rung).

Dies ist zu bejahen, wenn ein technisches Mittel zur Losung eines technischen
Problems vorliegt, indem z. B. der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms,
das zur Lésung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten

aul3erhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird.

Das technische Problem liegt vorliegend darin, das Erstellen einer ausfuhrbaren
Sicherheitsfunktion fur ein Gerat fur den Anwender einfacher, schneller und
gleichzeitig zuverlassiger zu machen. Systematische Fehler sollen dabei reduziert
werden (vgl. hierzu die Ausflihrungen im Abschnitt Il. 2.). Die beanspruchte Lehre
richtet sich vorliegend an den Automatisierungstechniker, der die gesamte
Systemarchitektur des Gerats bertcksichtigt. Der Fachmann muss in der Lage
sein, das zu steuernde System und die technischen Zusammenhange zu verste-
hen. Insbesondere muss er die Beschaltung des Zielgerates sowie die Spezifikati-

onen der Baugruppen kennen, die an den einzelnen Sicherheitsfunktionen beteiligt
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sein sollen. Das beanspruchte Verfahren bzw. Datenverarbeitungsprogramm ist
daher so ausgestaltet, dass es auf die technischen Gegebenheiten des Gerats
Rucksicht nimmt. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass das beanspruchte
Verfahren bzw. Datenverarbeitungsprogramm in der Lage ist, einen ausfuhrbaren
Code auszugeben, der je nach Aufbau der Sicherheitslogik eine andere techni-
sche Wirkung hat (vgl. die in der Fig. 4 dargestellte Verdrahtung).

Auch das Kompilieren des Sicherheitsquellcodes nach Merkmal M5 stellt keinen
beliebigen Datenverarbeitungsschritt dar, sondern tragt technischen Gegebenhei-
ten aul3erhalb des zum Erstellen der ausfuihrbaren Sicherheitsfunktion verwende-
ten Systems Rechnung (BGH a. a. O. — Dynamische Dokumentengenerierung).
Denn das Erzeugen eines ausfihrbaren Codes setzt ein Beriicksichtigen der

technischen Eigenschaften des Gerats voraus, fur das der Code erzeugt wird.

Zwar befasst sich die vorliegende Anmeldung nicht mit der Codeerzeugung im
Compiler selbst. Jedoch wird der Schritt des Kompilierens vorliegend durch Maf3-
nahmen weitergebildet, welche die Zuordnung von Fehlern zum Kompilierwerk-
zeug und deren Abgrenzung gegenuber Fehlern bei der Spezifikation und Erzeu-
gung des Quellcodes ermdglichen. Damit kommt auch der hierzu dienenden
Uberprifung der Prifwerte nach Merkmal M7 in Verbindung mit den Merkmalen
M2, M3 und M6 bei der Erzeugung der ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion eine
technische Bedeutung zu.

C) Damit ist der Ausschlusstatbestand Gberwunden und es ist zu Uberprifen,
ob bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit samtliche Merkmale zu bertck-
sichtigen sind.

Damit tragt der im Zurtickweisungsbeschluss genannte Grund nicht mehr.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag erweist sich gegen-

Uber dem Stand der Technik nach den bislang im Verfahren vorliegenden Druck-
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schriften als neu und beruht gegentber diesem auch auf einer erfinderischen T&-
tigkeit (88 3, 4 PatG).

Bei der Prifung von Neuheit und erfinderischer Téatigkeit ist es unerheblich, ob der
Gegenstand der Anmeldung neben technischen Merkmalen auch nichttechnische
Merkmale aufweist (BGH, a. a. O., Abs. Il. 1.a, Rdn 10 - Steuerungseinrichtung fur
Untersuchungsmodalitaten). Jedoch sind bei der Prifung der Erfindung auf erfin-
derische Tatigkeit nur diejenigen Anweisungen zu berucksichtigen, die die Loésung
des technischen Problems mit technischen Mitteln bestimmen oder zumindest be-
einflussen (BGH, a. a. O. Wiedergabe topografischer Informationen, zweiter Leit-
satz). Nur im Hinblick auf die Prifung von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit
kann die Frage Bedeutung gewinnen, inwiefern die technischen Losungselemente
die Erfindung pragen (BGH, a. a. O., Abs. Il. 4. ¢) aa) — Dynamische Dokumen-

tengenerierung).

Das Merkmal M4 nach Anspruch 1 des Hauptantrags besitzt keine technische
Bedeutung und bleibt daher bei der Prifung auf erfinderische Tatigkeit unbertck-
sichtigt. Denn dieses Merkmal spezifiziert eine Ubliche Software-Entwicklungsum-
gebung, mit der den eingelesenen digitalen Parametern verschiedene Datensatze
anhand vorgegebener Regeln automatisch zugeordnet werden. Dabei handelt es
sich um Anweisungen zur Auswahl von Daten, deren technischer Aspekt sich auf
die Anweisung beschrankt, hierzu Mittel der elektronischen Datenverarbeitung
einzusetzen (BGH, 18. Dezember 2012 — X ZR 3/12, GRUR 2013, 275, Leitsatz a
— Routenplanung). Dagegen liefern Merkmal M5 mit dem Erzeugen des ausfihr-
baren Codes sowie die Merkmale M2, M3, M6 und M7 mit Mal3nahmen, die Tell
der Uberpriifung des Kompilierungsergebnisses sind, einen Beitrag zur Lésung

eines technischen Problems mit technischen Mitteln.

Bei der Beurteilung der Patentfahigkeit sind daher die Merkmale M1 bis M3 und
M5 bis M7 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag zu bertcksichtigen.
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a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist gegenuber
dem Stand der Technik nach Druckschrift D1 neu (8§ 3 PatG).

Die in den Anmeldeunterlagen mehrfach genannte Norm (Druckschrift D1) befasst
sich im Kapitel 5 mit Sicherheitsfunktionen. Insbesondere werden im Kapitel 4.6
die Anforderungen einer sicherheitsbezogenen Embedded- oder Anwendungs-
software, wie z. B. einer Sicherheitsfunktion, beschrieben. Die Abbildungen 6 und
7 auf den Seiten 28 und 31 offenbaren das in der Anmeldung beschriebene Soft-
waremodell zum automatischen Erstellen einer ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion
(Merkmal M1). Dieses weist die drei grundlegenden Funktionsbausteine (Eingang,
Verarbeitung, Ausgang) auf. Im Eingangsblock werden digitale Parameter erfasst,
welche eine bestimmte Sicherheitsfunktion spezifizieren (vgl. Bild 7, S. 31; Merk-
mal M2). Im Ausgangsblock erfolgt die Ausgabe der ausfiihrbaren Sicherheits-
funktion, ohne dass allerdings ein Uberprifungskriterium erfiillt werden muss (vgl.
Bild 7, S. 31; teilweise Merkmal M7). Des Weiteren ist vorgesehen, dass das
Verfahren zum automatischen Erstellen einer ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion
auch den Schritt des Kompilierens umfasst (vgl. Kap. 4.6.3b) 1), S. 30; Merkmal
M5). Dabei wird offenbart, dass Prifungen hinsichtlich systematischer Fehler wah-
rend der Kompilierung durchgefuhrt werden sollten (vgl. Kap. 4.6.3b) 1)). Dies be-
deutet, dass ein Priufwert auf Basis der ausfiihrbaren Sicherheitsfunktion bestimmt
wird (Merkmal M6).

Der DIN-Norm ist allerdings keine Uberprifung zu entnehmen, ob vorgegebene
Daten im Zwischenschritt der Programmerzeugung noch richtig enthalten sind.
Insbesondere ist nicht vorgesehen, dass ein erster Prifwert, der auf der Basis der
digitalen Parameter bestimmt wird, und ein zweiter Prifwert, der auf Basis der
ausfiihrbaren Sicherheitsfunktion bestimmt wird, ein Uberprifungskriterium erfil-
len sollen, dessen Erfullung tber die Ausgabe des erzeugten Codes, d. h. tGber die
Ausgabe der ausfuihrbaren Sicherheitsfunktion entscheidet (Merkmale M3 fehlt,
M7 fehlt teilweise).
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b) Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gilt auch gegenuber
dem Stand der Technik nach der Schrift DE 10 2008 060 003 Al (D2) als neu.

Druckschrift D2 offenbart ein Verfahren zum Erstellen einer ausfihrbaren Sicher-
heitsfunktion fir ein Geréat, welches mit Hilfe einer Programmieroberflache auf ei-
nem PC automatisch erstellt wird (Abs. 0124 - 0132; Fig. 1 und 2; Merkmal M1).
Hierzu werden digitale Parameter erfasst, welche eine bestimmte Sicherheitsfunk-
tion spezifizieren (vgl. Anspruch 1, Abs. 0090, 0131; Merkmal M2). Die generierte
Sicherheitsfunktion wird in einem Speicher des PCs abgespeichert und an die Ma-
schinensteuerung ausgegebenen, ohne dass vor Ausgeben der Sicherheitsfunk-
tion ein Uberprufungskriterium erfillen werden muss (vgl. Abs. 0131; teilweise
Merkmal M7). Der Fachmann liest dabei mit, dass der Sicherheitsfunktionsquell-
code kompiliert wird, um eine ausfiihrbare Sicherheitsfunktion erhalten zu kénnen
(Merkmal M5). Auf Basis der ausfihrbaren Sicherheitsfunktion wird ein Prufwert
bestimmt (vgl. Abs. 0131; Merkmal M6). Durch eine Uberpriifung mit einer CRC-
Prufsumme wird sichergestellt, dass die an die Steuerung Ubertragene Sicher-
heitsfunktion mit der zuvor generierten Sicherheitsfunktion tbereinstimmt (vgl.
Abs. 0131).

Der Druckschrift D2 ist aber nicht zu entnehmen, dass Uberpruft wird, ob die ge-
malf3 einem Pflichtenheft vorgegebenen Daten im Zwischenschritt der Programm-
erzeugung noch richtig enthalten sind. Damit wird auch nicht gezeigt, dass eine
ausfuihrbare Sicherheitsfunktion nur dann ausgegeben wird, falls der erste und der
zweite Priufwert ein Uberprufungskriterium erfiillen. Die Prifung erfolgt erst nach
der Ausgabe des erzeugten Codes und dient dem Erkennen von Fehlern beim
Ubertragen der Sicherheitsfunktion an die Steuerung. Insbesondere ist die Be-
stimmung des ersten Prufwerts auf der Basis der digitalen Parameter nicht be-
schrieben (Merkmale M3 fehlt, M7 fehlt teilweise).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu gegeniuber dem im Verfahren be-
findlichen Stand der Technik.
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C) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist dem Fach-
mann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik auch nicht nahege-

legt.

Wie vorstehend ausgefthrt, offenbart weder die DIN-Norm (Druckschrift D1) noch
Druckschrift D2 alle Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag. Insbe-
sondere die Bestimmung eines ersten Prifwertes vor dem Kompilieren des Quell-
codes und eines zweiten Prifwertes nach dem Kompilieren (Merkmale M3 bis M6)
in Verbindung mit der sich daran anschlieRenden Uberpriifung der ausfiihrbaren
Sicherheitsfunktion auf Basis dieser beiden Priufwerte (Merkmal M7), ist in den

genannten Druckschriften nicht beschrieben.

Druckschrift D2 ist als nachstliegender Stand der Technik anzusehen. Die Schrift
befasst sich — ebenso wie die vorliegende Anmeldung — mit einem Verfahren zum
Erstellen einer ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion fur ein Gerét, wobei der Code fur
eine Maschinensteuerung mit Hilfe einer Programmieroberflache auf einem PC
automatisch erstellt wird (Abs. 124 - 132; Fig. 1 und 2). Durch eine Uberprifung
mit einer CRC-Prufsumme wird sichergestellt, dass die ausgegebene Sicher-
heitsfunktion fehlerfrei an die Steuerung Ubertragen wird. Die Prifung erfolgt dabei

allerdings erst nach der Ausgabe des erzeugten Codes.

Der Fachmann wird bei dem Verfahren gemaf Druckschrift D2 den Hinweis aus
der DIN-Norm (Druckschrift D1) berticksichtigen, nachdem bei der Erstellung einer
ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion auch Prifungen hinsichtlich systematischer
Fehler wahrend der Kompilierung durchgefihrt werden sollten (vgl. Kap. 4.6.3b)
1)). Der Fachmann kann der Druckschrift D1 aber keinen Hinweis entnehmen,
dass auch ein erster Prufwert zu ermitteln ist, der auf Basis der erfassten digitalen
Parameter bestimmt wird, um ihn mit einem zweiten Prufwert, der auf Basis der

ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion bestimmt wird, zu vergleichen.
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Auch das allgemeine Fachwissen gibt dem Fachmann keine Anregungen, beim
automatischen Erstellen einer ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion einen ersten
Prufwert auf der Basis digitaler Parameter mit einem zweiten Prifwert auf der Ba-
sis der ausfuhrbaren Sicherheitsfunktion zu vergleichen, wie in den Merkmalen M3
bis M7 definiert.

Es ist daher anzuerkennen, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Haupt-
antrag gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf einer er-

finderischen Tatigkeit beruht und patentfahig ist.

6. Auch die Gegenstande der nebengeordneten Patentanspriche 17 und 18
nach Hauptantrag erweisen sich gegentber den im Verfahren genannten Druck-

schriften ebenfalls als patentfahig.

Das Computerprogramm gemall Anspruch 17 nach Hauptantrag sowie die pro-
grammtechnisch eingerichtete Vorrichtung gemaf Anspruch 18 nach Hauptantrag
weisen jeweils Verfahrensmerkmale auf, die den Merkmalen M1 bis M7 des auf
ein Verfahren gerichteten Anspruchs 1 nach Hauptantrag inhaltlich entsprechen.
Die Gegenstande der nebengeordneten Anspriiche sind daher nicht anders zu

bewerten als das Verfahren gemaf Anspruch 1 nach Hauptantrag.

Dies gilt in gleicher Weise flir die abhangigen Anspriche 2 bis 16 und 19, die Uber
das Selbstverstandliche hinausgehende Ausgestaltungen des Gegenstands des

Anspruchs 1 nach Hauptantrag betreffen.

7. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmel-
dung mit den Ansprichen 1 bis 19 gemald Hauptantrag wird zur weiteren Prifung
an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen. 8§ 79 Abs. 3 Satz 1
PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben
kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zurtckverweisung kommt

insbesondere dann in Betracht, wenn die Grunde, die der angefochtenen Ent-
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scheidung zugrunde liegen, nicht mehr bestehen (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1
PatG), aber eine neue Sachprifung erforderlich ist, weil die Patentfahigkeit noch
nicht oder nicht ausreichend Gegenstand der Prifung war (8 79 Abs. 3 Satz 1
Nummer 1 und 3 PatG, vgl. Engels in Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Auflage,
8 79 Rdn. 79, Schulte/Puschel, PatG, 10. Auflage, 8 79 Rdn. 19, 20).

Dies ist vorliegend der Fall, da der Gegenstand des Anspruchs 1 mit den Anwei-
sungen in den Merkmalen M1 bis M7 entgegen der Auffassung der Prifungsstelle
das Ausschlusskriterium tdberwunden hat und, soweit aus der Akte ersichtlich,
nicht danach recherchiert wurde. Der Senat kann nicht ausschliel3en, dass weite-
rer Stand der Technik existiert, der alleine oder in Verbindung mit dem Inhalt der
bereits in der Anmeldung genannten Druckschrift D1 oder der zu einer internatio-
nalen Nachanmeldung ermittelten Druckschrift D2 einer Patenterteilung im bean-

tragten Umfang des Hauptantrags entgegenstehen koénnte.

Da 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 Ent-

scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen.

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 gertugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaiig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis
der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

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

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich
einzulegen.

Wickborn Kruppa Altvater Dr. Flaschke
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