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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 39 085.8-34

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 7. Marz 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 24. September 2003 aufgehoben und die Sache an die

Prifungsstelle zurtickverwiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 101 39 085.8-34 ist unter der Bezeichnung
.Leiterplattensystem, Verfahren zum Betreiben eines Leiterplattensystems, Leiter-
platteneinrichtung und deren Verwendung, und Halbleitervorrichtung und deren
Verwendung“ am 16. August 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-

reicht worden.

In dem (einzigen) Prufungsbescheid der zustandigen Prifungsstelle fur Klasse
H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Marz 2002 ist dargelegt,
dass der Patentanspruch 1 wegen Unklarheit der Begriffe ,Leiterplattensystem®,
.Leiterplatteneinrichtung”, ,Signaltbertragungseinrichtung®, ,Mehrfachanschluss-
signalleitung® und ,Halbleitervorrichtung” sowie wegen der Formulierung ,ange-
ordnet bzw. anordenbar® und ,signalverbunden bzw. signalverbindbar“ nicht ge-
eignet sei, zweifelsfrei zu definieren, was unter Schutz gestellt werden solle. Be-
zuglich des Verfahrens gemald Anspruch 11 gelten die Ausfiihrungen zu An-
spruch 1 entsprechend. Zum Stand der Technik sind aul3erdem 4 Entgegenhal-

tungen genannt worden.



Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 5. August 2002 geanderte Anspriche ein-
gereicht, wobei in den Ansprichen 1,5 und 13 die gerigten Ausdriicke ,signal-
verbindbar* und ,anordenbar® gestrichen worden sind. Bezuglich der Ubrigen
beanstandeten Begriffe ist ausgefuhrt, dass sich die Patentanspriche an den
Fachmann richten und dass - unter Hinweis auf einschlagige BGH-Rechtspre-
chung - das Verstandnis des Fachmanns bei der Ermittelung und Klarung des
Begriffsinhalts der in den Patentansprichen benutzten Worte maf3geblich sei. Fur
den Fachmann sei klar verstandlich, was mit den beanstandeten Begriffen ge-
meint sei. AuRerdem hat die Anmelderin zu den genannten Entgegenhaltungen im
einzelnen Stellung genommen. Fur den Fall, dass die Prifungsstelle weiterhin der
Auffassung sei, dass auch der neue Anspruch 1 nicht erteilungsféahig sei, wurde

Antrag auf Anhorung gestellt.

Mit Beschluss vom 24. September 2003 hat die Prufungsstelle fur Klasse H 05 K
des Deutschen Patentamt- und Markenamts die Anmeldung zuriickgewiesen. Sie
hat ihre Entscheidung damit begriindet, dass der weiterverfolgte ursprtingliche
Verfahrensanspruch 11 nicht so klar und eindeutig formuliert sei, dass sich aus
ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ableiten lasse. Sie macht hierzu insbeson-
dere geltend, dass - entsprechend dem Zweck des Verfahrens - unklar sei, was
unter dem ,Betreiben eines Leiterplattensystems* zu verstehen sei und dass sich
aus den genannten Verfahrensschritten a) bis c) nicht entnehmen lasse, welches
Lésungsprinzip damit unter Schutz gestellt werden solle. Dem Antrag auf Anho-
rung wurde nicht entsprochen, weil sie nicht sachdienlich sei und keine offenen

Fragen oder neuen Gesichtspunkte aufgeworfen worden seien.

Gegen diesen Zurtickweisungsbeschluss richtet sich die Beschwerde der Anmel-
derin. Mit ihrer Beschwerdebegrindung vom 5. Februar 2004 macht die Anmelde-
rin Versagung des rechtlichen Gehdrs geltend, da die Prifungsstelle die bean-
tragte Anhorung abgelehnt hat und sie sich zu den geltend gemachten Zuriickwei-
sungsgrunden vorher nicht &uRern konnte. AuBerdem hat die Anmelderin zu den

im Zurickweisungsbeschluss beanstandeten Begriffen und Formulierungen des



Anspruchs 11 sowie zur Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstandes im Hin-
blick auf den nachgewiesenen Stand der Technik im einzelnen Stellung genom-

men.

In der mundlichen Verhandlung verfolgt die Anmelderin ihr Schutzbegehren auf
der Grundlage der mit Schriftsatz vom 5. August 2002 eingereichten Anspriiche
weiter und vertritt die Auffassung, dass in dem im angefochtenen Zurickwei-
sungsbeschluss allein beanstandeten Patentanspruch 11 die beanspruchte Erfin-
dung hinreichend klar und deutlich umschrieben sei. Im Hinblick auf die seitens
des Senats zum relevanten Stand der Technik genannte US-Patentschrift

6 169 418 halt sie eine Fortsetzung des Prifungsverfahrens fur sachgerecht.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse H 05 K des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 24. September 2003 aufzu-
heben und die Sache auf der Grundlage der geltenden Anspriche

an die Prufungsstelle zurtiickzuverweisen.

Weiter beantragt sie die Riickzahlung der Beschwerdegebihr.

Der dem Zurtckweisungsbeschluss zugrundeliegende, geltende Patentan-

spruch 11 hat folgenden Wortlaut:

,verfahren zum Betreiben eines Leiterplattensystems (10), insbe-
sondere gemalfd einem der vorangehenden Anspriiche, wobei das
Leiterplattensystem (10) zumindest zwei Halbleitervorrichtun-
gen (16) mit einer Vielzahl von  Signalanschlusspunk-
ten (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34) und eine Leiterplattenein-

richtung (12) mit zumindest einer Mehrfachanschlusssignallei-



tung (14) umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte
umfasst:

a) Auswahlen einer Halbeitervorrichtung (16) aus den zumin-
dest zwei Halbleitervorrichtungen (16);

b) Veranlassen, dass die ausgewahlte Halbleitervorrich-
tung (16) Signale auf die Mehrfachanschlusssignallei-
tung (14) sendet; und

c) Veranlassen, dass die zumindest eine nichtausgewéahite
Halbleitervorrichtung (16) keine Signale auf die Mehrfach-

anschlusssignalleitung (14) sendet.”

Wegen der geltenden Anspriiche 1 bis 10 und 12 bis 25 sowie weiterer Einzelhei-

ten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Anmelderin ist zulassig und
auch begrindet, denn der angefochtene Beschluss ist aufzuheben und die Sache
- wie beantragt - an die Prifungsstelle fur Klasse H 05 K des Deutschen Patent-
und Markenamts zuriickzuverweisen, da der Beschluss verfahrensfehlerhaft er-
gangen und das Patentbegehren noch nicht geprift worden ist, 8 79 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 und 2 PatG.

1.) Die Patentanmeldung geht nach der Beschreibungseinleitung (Ab-
schnitt [0002] der Anmeldungs-Offenlegungsschrift) von bekannten Leiterplatten-
systemen aus, welche Leiterplatteneinrichtungen und mehrere Halbleitervorrich-
tungen umfassen, wobei die Halbleitervorrichtungen tber Signalanschlusspunkte
mit der Leiterplatteneinrichtung signalverbunden sind. Um eine sichere Signal-
Ubertragung zu gewabhrleisten, ist jeder Signalanschlusspunkt mit jeweils einer
Signalleitung der Leiterplatteneinrichtung signalverbunden. Mit steigender Anzahl

von Signalen, und somit der bendétigten Signalanschlusspunkte, stellt sich das



Problem, dass die Anzahl der Pins an dem Controller fur das Leiterplattensystem

ebenfalls erh6ht werden muss, was haufig zu Problemen flhren kann.

Dem Anmeldungsgegenstand liegt daher die Aufgabe zugrunde (Abschnitt [0003]),
ein Leiterplattensystem, ein Verfahren zum Betreiben eines Leiterplattensystems,
eine Leiterplatteneinrichtung und deren Verwendung und eine Halbleitervorrich-
tung und deren Verwendung bereitzustellen, welche eine bessere Ausnutzung der

vorhandenen Ressourcen ermdglichen.

Das Losungsprinzip bei dem Leiterplattensystem und dem Verfahren zum Betrei-
ben des Leiterplattensystems mit zumindest zwei Halbleitervorrichtungen liegt in
dem Einsatz von Mehrfachanschlusssignalleitungen in Form eines Busses auf

Leiterplatten, wie dies insbesondere in den Anspriichen 1 bzw. 11 gelehrt wird.

2.) Die Prufungsstelle hat den Zurickweisungsbeschluss (allein) darauf gestiitzt,
dass der weiterverfolgte urspriingliche Verfahrensanspruch 11 nicht so klar und
eindeutig formuliert sei, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ab-
leiten lasse und hierzu insbesondere geltend gemacht, dass - entsprechend dem
Zweck des beanspruchten Verfahrens - unklar sei, was unter dem ,Betreiben ei-
nes Leiterplattensystems” zu verstehen sei und dass sich aus den genannten
Verfahrensschritten a) bis ¢) nicht entnehmen lasse, welches Lésungsprinzip da-
mit unter Schutz gestellt werden solle. Diese den Zurtckweisungsbeschluss tra-
genden Grinde sind der Anmelderin aber vorher nicht mitgeteilt worden. Vielmehr
hatte der Anmelderin vor einer Zuriickweisung z. B. im Rahmen der beantragten
Anhdrung Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesen erstmals genannten Bean-
standungen im Verfahrensanspruch 11 gegeben werden missen. Die Ablehnung
des Anhoérungsantrags mit der Begrindung, dass keine offenen Fragen oder
neuen Gesichtspunkte aufgeworfen worden seien, die in einer Anhdrung geklart
werden konnten, ist ersichtlich unzutreffend. Gerade bei Unklarheiten Gber Aufbau
und Wirkungsweise des Anmeldungsgegenstandes und bei Unstimmigkeiten im

Zusammenhang mit den Anspruchsformulierungen - wie hier von der Prifungs-



stelle geltend gemacht - ist eine Anhérung in der Regel sachdienlich (vgl. hierzu
BPatG Mitt. 2005, 554; BPatGE 18, 30; Prufungsrichtlinien in BIPMZ 2004, 69, 77
re. Sp. 3. und 4. Absatz von unten).

Die Widerspriichlichkeit des angefochtenen Beschlusses kommt im Ubrigen auch
dadurch zum Ausdruck, wenn der Prufer einerseits ausfuhrt, dass die anwalt-
schatftliche vertretene Anmelderin es versdumt habe, entsprechende Hilfsantrage
zu stellen (Seite 4 Abs. 2) und andererseits den (Hilfs-)Antrag auf Anhorung als
nicht sachdienlich ablehnt (Seite 4 Abs. 3).

Zwar hat der Prifer bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der
~Sachdienlichkeit” einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprifung
entzogen ist (vgl. BPatG BIPMZ 1984, 241); im vorliegenden Fall ist der Rahmen,

in dem er sich frei bewegen kann, jedoch verlassen worden.

3.) Der den angefochtenen Beschluss tragende (einzige) Zuriickweisungsgrund,
wonach der weiterverfolgte - urspringliche - Patentanspruch 11 nicht so klar und
eindeutig formuliert sei, dass sich aus ihm ein zweifelsfreies Schutzbegehren ab-
leiten lasse, liegt nicht vor.

Zwar ist im Erteilungsverfahren fir Patentanspriiche zu sorgen, die die unter
Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (BGH GRUR 1988, 757,
760 re: Sp. - ,Dungerstreuer®). Nach standiger Rechtsprechung missen die Anga-
ben, die der Fachmann zur Ausfihrung der geschitzten Erfindung benétigt, je-
doch nicht im Patentanspruch enthalten sein; es geniigt, wenn sie sich aus dem
Inhalt der Patentschrift insgesamt ergeben (BGH GRUR 2003, 223 — ,Kupplungs-
vorrichtung II*; BGH GRUR 2004, 47,48 Abschn. lll.4 —  blasenfreie Gummi-
bahn®).



So sind die vom Prifer beanstandeten Begriffe, Formulierungen und Lésungsprin-
zipien in den Patentansprichen 1 und 11 nicht zu beméngeln. Denn deren Beg-
riffsinhalte bzw. Sinngehalte ergeben sich fir den zustandigen Fachmann, einen
mit dem Aufbau von Leiterplatten mit darauf angeordneten, signalverbundenen
Halbleitervorrichtungen (,Halbleiterchips®) vertrauten, berufserfahrenen Diplom-
Ingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik/Halbleitertechnik mit Universitatsab-
schluss, ohne weiteres aus dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen, insbe-
sondere der zur Auslegung der Anspriiche heranzuziehenden, im einzelnen er-
lauterten Ausfuhrungsform der Erfindung gemaf Fig. 1 bis 4 sowie der Begriffsde-
finitionen in den Abschnitten [0044] und [0045] (vgl. hierzu BGH GRUR 2001, 232
- Brieflocher*; BGH GRUR 1999, 909 - ,Spannschraube®). Sind im Ubrigen An-
spruchsmerkmale - wie hier - allgemein und breit gefasst, so dass viele Aspekte
und Realisierungen darunter fallen, ist dies nicht eine Frage der Klarheit, sondern
der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit (vgl. BPatG Mitt. 2003, 557, 558
re: Sp.. - ,Frihestmdglicher Auslésezeitpunkt®; BPatG GRUR 2005, 43, 44 -
.Rahmensynchronisation“). Die Formulierung, was letztlich unter Schutz zu stellen
ist, steht daher nicht am Anfang, sondern am Ende des Prufungsverfahrens, dh
nach eingehender Sachprifung auf der Grundlage einer umfassenden Recherche
durch die Prifungsstelle.

Der angefochtene Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse H 05 K des Deutschen

Patent- und Markenamtes war somit aufzuheben.

4.) Die Sache ist jedoch noch nicht entscheidungsreif. Die Prifungsstelle hat im
bisherigen Prifungsverfahren zum geltenden Patentbegehren - wie dargelegt -
allein formelle Mangel geltend gemacht und zur Patentfahigkeit des beanspruch-
ten Anmeldungsgegenstandes nicht Stellung genommen. Die Patentanmeldung ist
daher zur weiteren Prifung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt zuriickzuverweisen, 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG (vgl. hierzu auch
Schulte, PatG, 7. Auflage, § 79 Rdn. 20, 21).



Dass der von der Prufungsstelle recherchierte Stand der Technik unvollstandig ist
und ein gegeniber den ermittelten Druckschriften weitergehender, dem geltenden
Patentbegehren moglicherweise patenthindernd entgegenstehender Stand der
Technik exisitiert, zeigt die vom Senatsberichterstatter ermittelte US-Patentschrift
6 169 418, aus der - Uber Anschlusskontakte (pad 210) ersichtlich mit Leiterplatten
verbindbare - Halbleitervorrichtungen bekannt sind, die Uber eine Mehrfachan-
schlusssignalleitung (bus 270) signalverbunden sind und jeweils zumindest eine
als Drei-Zustands-Logik (tri-state buffers 211, 221, 231) ausgebildete Signallber-
tragungseinrichtung umfassen, womit ein Senden von Signalen auf die Mehrfach-
anschlusssignalleitung (270) entsprechend den Verfahrensschritten a) bis c) des
Anspruchs 11 veranlasst oder verhindert werden kann, und womit - entsprechend
der dem Anmeldungsgegenstand zugrundeliegenden Aufgabe - eine bessere
Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen ermdglicht wird, vgl. insbesondere
Fig. 3A mit zugehdriger Beschreibung Spalte 5 drittletzter Absatz bis Spalte 7 Ab-
satz 3 sowie das Abstract auf der Titelseite.

Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstdndigen Recherche
des relevanten Standes der Technik ergehen kann, woflr in erster Linie die Pru-
fungsstellen des Patentamts mit den ihnen zur Verfigung stehenden Recherche-
moglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist - auch zur Vermeidung eines In-
stanzenverlustes - die Zurlickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und
Markenamt geboten (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG).

5.) Die antragsgemalie Zuruckzahlung der Beschwerdegebuhr (8 80 Abs. 3 PatG,
8 9 PatKostG) entspricht der Billigkeit. Dies ergibt sich daraus, dass die Prufungs-
stelle - wie dargelegt - das rechtliche Gehor verletzt und die beantragte Anhérung
abgelehnt hat, ohne dass die von ihr daftir genannten oder auch andere Grinde
dies rechtfertigen kdonnten (vgl. Busse, PatG, 6. Auflage, 8 80 Rdn. 95, 102, 105;
Schulte, PatG, 7. Auflage, § 80 Rdn. 66, 67 und 8§ 73 Rdn. 142, 143). Insbeson-
dere entsprach es auch nicht den Grundsatzen einer 6konomischen Verfahrens-

gestaltung, die Anmeldung aus formellen Griinden zurlckzuweisen und damit
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Anlass zu einem Beschwerdeverfahren zu geben, welches sich ertbrigt hatte,
wenn der Anmelderin bereits vor der Prufungsstelle Gelegenheit zur mindlichen

Erlauterung des beanspruchten Anmeldungsgegenstandes gegeben worden wére
(BIPMZ 1988, 259).

gez.
Unterschriften



