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Durchbruchsspannung

Der auf einzelne Patentanspriche beschrankte und insoweit erfolgreiche Einspruch
muss im Einspruchsverfahren zum vollen Widerruf des Patents fuhren, wenn der
Antrag der Patentinhaberin ausschlie3lich auf die volle Aufrechterhaltung des
Patents gerichtet ist.

Dies verstof3t nicht gegen den Grundsatz der Antragsbindung (so kénnte allerdings
die zur Veroffentlichung vorgesehene Entscheidung 7 W (pat) 61/04 des
Bundespatentgerichts vom 2. Mai 2007 missverstanden werden), weil eine Bindung
nicht nur in Bezug auf den Antrag der Einsprechenden, sondern auch in Bezug auf
den Antrag der Patentinhaberin besteht. Ebenso wie im Erteilungsverfahren darf
auch im Einspruchsverfahren ohne entsprechenden Antrag bzw. Hilfsantrag der
Patentinhaberin das Patent nicht in beschréanktem Umfang aufrechterhalten bleiben.

Soweit sich aus dem Vortrag der Patentinhaberin keine Anhaltspunkte dahingehend
ergeben, dass sie an einer beschrankten Aufrechterhaltung des Patents Interesse
hat, besteht im Einspruchsverfahren weder fir das Patentamt noch fur das
Bundespatentgericht Anlass auf entsprechende Antrage bzw. Hilfsantrage
hinzuwirken.



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 13/04 Verkindet am
15. November 2007

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 51 108




hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 15. November 2007 unter Mitwirkung des Vorsit-

zenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Knoll, Lokys und Maile

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 25. November 2003 wird aufgeho-

ben und das Patent wird aufrechterhalten.

2. Der Antrag der Patentinhaberin auf Rickzahlung der Be-

schwerdegebihr wird zuriickgewiesen.

Grinde

I
Auf die am 9. Dezember 1996 eingegangene Patentanmeldung, fur die die Priori-
tat der Anmeldung in Japan vom 11. April 1996 (Aktenzeichen JP 08-089439) in
Anspruch genommen ist, hat die Prufungsstelle fur Klasse H 01 L des Deutschen
Patent- und Markenamts das nachgesuchte Patent 196 51 108 (Streitpatent) mit
der Bezeichnung ,Halbleitereinrichtung des Grabentyps mit hoher Durchbruch-
spannung und ihr Herstellungsverfahren“ erteilt. Das am 23. November 2000 ver-
offentlichte Patent enthélt je drei nebengeordnete Vorrichtungs- und Verfahrens-

anspriche.

Nach Prufung eines fur zulassig erklarten Einspruchs hat die Patentabteilung 1.33
des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Beschluss vom

25. November 2003 in vollem Umfang widerrufen.



In den Beschlussgriinden ist ausgefiuhrt, dass die Halbleitereinrichtung mit hoher
Durchbruchspannung nach dem erteilten Anspruch 1 gegentiber dem Offenba-
rungsgehalt der auf einer &lteren Anmeldung beruhenden nachveréffentlichten
deutschen Offenlegungsschrift DE 195 22 161 Al (Druckschrift D4) nicht neu sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.
Die im Verfahren eingefihrten Druckschriften sind:
- Matsushita et al., ,Blocking Voltage Design Consideration for Deep Trench

MOS Gate High Power Devices" in Proc., ISPSD 95, Seiten 256 bis 261
(Druckschrift D1)

- Kitagawa et al., ,4500V IEGTs having Switching Characteristics Superior to
GTO" in Proc., ISPSD 95, Seiten 486 bis 491
(Druckschrift D2)

- JP 07-050405 A (Druckschrift D3)
- DE 195 22 161 Al (Druckschrift D4)
- US 5448 083 (Druckschrift D5)
- EP 668 616 A2 (Druckschrift D6)
- EP 527 600 A1 (Druckschrift D7)

- Stengl/Tihanyi: ,Leistungs-MOS-FET-Praxis®, Pflaum-Verlag; Minchen 1992
Seiten 33 bis 36 sowie Seite 106
(Druckschrift D8)




und

- B. J. Baliga: ,Modern Power Devices®, Krieger Publishing Company, 1992
Malabar, Florida, USA, Seiten 352 und 353 sowie Seite 439
(Druckschrift D9)

In der mundlichen Verhandlung vom 15. November 2007 tragt der Vertreter der
Patentinhaberin sinngemafR vor, dass der im Verfahren befindliche Stand der
Technik dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht patenthindernd entge-

genstehe; insbesondere sei dieser neu gegeniber der Druckschrift D4.

Die Patentinhaberin beantragt,
den Beschluss der Patentabteilung 1.33 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 25. November 2003 aufzuheben und das
Patent aufrechtzuerhalten.
Aul3erdem beantragt sie,
die Beschwerdegebihr zuriickzuzahlen.
Die Einsprechende beantragt,
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Der Vertreter der Einsprechenden macht hierzu in der Verhandlung geltend, dass

der Gegenstand des Anspruchs 1 unter Bertcksichtigung des fachmannischen
Wissens vollstandig aus der Druckschrift D4 zu entnehmen sei und die bean-

spruchte Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchspannung daher nicht neu

und somit nicht patentféahig sei.



Der geltende, mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 lautet:

a)
b)

c)

d)

f)

g)
h)

)

k)

,Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchsspannung mit:
einem Halbleitersubstrat (1) eines ersten Leitungstyps mit ei-
ner ersten und einer zweiten Hauptoberflache,

einer auf der ersten Hauptoberflache gebildeten ersten Dotie-
rungsschicht (4) eines zweiten Leitungstyps,

Gategraben (70), die mit einem vorbestimmten Abstand von-
einander angeordnet sind,

und von denen jeder eine Ausnehmung (7a),

die sich von der ersten Dotierungsschicht (4) in das Halbleiter-
substrat (1) erstreckt,

einen Gateisolierfilm (7),

der eine innere Oberflache der Ausnehmung (7a) bedeckt,
und

eine Gateelektrode (8), die die Ausnehmung (7a) fullt und die
aus einem elektrischen Leiter gebildet ist, aufweist,

einem Paar von Dotierungsbereichen (5) des ersten Leitungs-
typs, die nahe einer Oberflache der ersten Dotierungsschicht
(4) gebildet sind und die an gegenuberliegenden Seiten eines
Gategrabens (70) angeordnet sind,

einer Uber der ersten Hauptoberflache gebildeten ersten
Hauptelektrodenschicht (10),

die gegentuber den Gategréaben (70) mit einem Isolierfilm (19)
dazwischen vorgesehen ist

und die elektrisch mit den Dotierungsbereichen (5) und der
ersten Dotierschicht (4) verbunden ist,

einer auf der zweiten Hauptoberflache gebildeten zweiten Do-
tierungsschicht (3) des zweiten Leitungstyps und

einer auf einer Oberflache der zweiten Dotierungsschicht (3)

gebildeten zweiten Hauptelektrodenschicht (11), und



g) einer Isolierschicht (15), die an einer Position in dem Halblei-
tersubstrat (11)
p) zwischen den Gategraben (70) angeordnet ist.”

Wegen der geltenden erteilten selbststandigen Anspriche 2 bis 6; welche im Ver-
lauf des Verfahrens nicht angegriffen wurden, wird auf die Streitpatentschrift und

wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin hat nach dem Ergebnis der miundli-
chen Verhandlung zwar insoweit Erfolg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen
Beschlusses und zur Aufrechterhaltung des Patents, nicht jedoch zur Riickzahlung

der Beschwerdegebuhr fihrt.

1.) Die Zulassigkeit des Einspruchs ist auch im Beschwerdeverfahren von Amts
wegen zu uUberprufen (vgl. BGH BIPMZ 1972, 173, Leitsatz b) - ,Sortiergerat”). Im
vorliegenden Fall bestehen gegen die Zulassigkeit des Einspruchs seitens des Se-
nats insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist
den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht und dazu
der erforderlichen Zusammenhang zwischen samtlichen Merkmalen des erteilten
Patentanspruchs 1 des Streitpatents sowie dem Stand der Technik nach Druck-
schrift D4 unter Einbeziehung des fachmannischen Wissens und Kénnens herge-
stellt, d. h. die Tatsachen im einzelnen angegeben hat, aus denen sich ergeben
soll, dass das Patent zu widerrufen ist (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leit-
satz, 251, li. Sp., Abs. 1- ,Epoxidation“; Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 77
bis 82 und 90).

Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin im Ubrigen auch nicht

bestritten worden.



2.) Gegen die Zulassigkeit der geltenden Patentanspriiche 1 bis 6 des Streitpa-
tents bestehen insofern keine Bedenken, als sich diese von den urspringlichen
Patentanspriichen lediglich durch - urspriinglich offenbarte - klarstellende Ande-

rungen und die Berichtigung offensichtlicher Fehler unterscheiden.

3.) Das Streitpatent geht von einer bekannten - druckschriftlich nicht belegten -
Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchsspannung geméan Fig. 49 mit zugeho-
riger Beschreibung (vgl. hierzu Spalte 1, 3. Absatz bis Spalte 2, 1. Absatz) aus.
Diese Halbleitereinrichtung unterscheide sich von der nunmehr im Anspruch 1 Be-
anspruchten durch das Fehlen der Isolierschicht (15). Bei der aus Fig. 49 be-
kannten Vorrichtung sei beim Ausschalten der Halbleitereinrichtung mit stof3er-
zeugten Ladungstragern zu rechnen, was das Ausschalten der Halbleitereinrich-
tung verzogere (vgl. Beschreibung Spalte 4, Zeile 49 bis Spalte 5, Zeile 23).

DarlUber hinaus bestehe der Wunsch, dass zur Erhdhung der im Kanal flie3enden
Elektronen, der Locherstrom in die erste Dotierungsschicht 4 zu reduzieren sei. Im
Streitpatent werden hierzu MalRBhahmen aus dem Stand der Technik angegeben

(Druckschriften 1 bis 3). Alle hier vorgeschlagenen Malinahmen hatten jedoch den

Nachteil, dass bei ihnen entweder die Gatekapazitat ansteige bzw. sich die Durch-
bruchsspannung erniedrige.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Prob-
lem die Aufgabe zugrunde, eine Halbleitereinrichtung des Gategrabentyps mit ei-

ner hohen Durchbruchsspannung zur Verfiigung zu stellen, die eine hohe Durch-

bruchsspannung erreichen kann, ohne eine Gatekapazitat in einem AUS-Zustand

der Einrichtung zu erh6hen, deren Séttigungsspannung reduziert werden kann,

ohne die Durchbruchspannung im AUS-Zustand zu reduzieren und deren Aus-

schaltverlust reduziert ist. (vgl. Streitpatentschrift, Spalte 5, Zeile 33 ff.).

Diese Aufgabe wird mit der Halbleitereinrichtung mit hoher Durchbruchspannung

nach den Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpatents gelost.



Das Vorsehen einer Isolierschicht (15) an Positionen in dem Halbleitersubstrat (1)
zwischen den Gategraben (70) ermdgliche es, gleichzeitig alle drei in der Aufga-
benstellung genannte Bauelementkenngré3en so zu optimieren, dass die jeweils
anderen Grol3en nicht negativ beeinflusst werden. (vgl. Ausfihrungen Streitpatent
Spalte 5, Zeile 50 bis Spalte 6, Zeile 5 und Spalte 15, Zeile 47 bis Spalte 16,
Zeile 26 sowie Spalte 6, Zeilen 6 bis 20 und Spalte 16, Zeilen 27 bis 46 sowie
Spalte 6, Zeile 33 bis Spalte 7, Zeile 2 sowie Spalte 17, Zeilen 13 bis 42).

4.) Der hier zustandige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Leistungs-Halb-
leitereinrichtungen befasster, berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Elektrotech-

nik oder ein Diplom-Physiker jeweils mit Hochschulausbildung.

5.) Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist neu hinsichtlich des Offen-

barungsgehalts der nachverdoffentlichten Druckschrift D4, denn die Merkmale f)

und g) sind nach Uberzeugung des Senats vom Fachmann aus der Druck-

schrift D4 weder direkt noch indirekt zu entnehmen.

Druckschrift D4 lehrt (vgl. Fig. 2), dass die vorzusehenden Gategraben der dort

beanspruchten Halbleitereinrichtung an der Grenzflache zwischen der ersten Do-
tierungsschicht des zweiten Leitungstyps und dem Halbleitersubstrat enden. Eine
schaltfahige IGBT-Halbleitereinrichtung ist durch diese Anordnung zweifelsfrei und
unbestritten hergestellt. Weitere Hinweise zur Ausgestaltung des Grabens, insbe-
sondere zu einer Erstreckung des Grabens in das Halbleitersubstrat - wie im
Merkmal f) beansprucht - sind der Druckschrift D4 nicht zu entnehmen.

Druckschrift D4 lehrt ferner (vgl. Fig. 2 mit zugehoriger Beschreibung), dass die

Isolierschicht zwischen der ersten Dotierungsschicht und dem Halbleitersubstrat
liegt (vgl. hierzu Spalte 2, Zeilen 33 und 34). Einen Hinweis die erste Dotierungs-
schicht an einer Position in dem Halbleitersubstrat - wie im Merkmal q) bean-

sprucht - vorzusehen, kann der DruckschriftD4 ebenfalls nicht enthommen wer-

den.



Der Argumentation der Einsprechenden, wonach das Merkmal f), aufgrund eines
zur Herstellung der Gategraben verwendeten Atzverfahrens bzw. des schaltungs-
technischen Hintergrunds der Halbleitereinrichtung, in Druckschrift D4 vom Fach-

mann mitgelesen wird, kann vom Senat nicht gefolgt werden:

Neben dem von der Einsprechenden zur Argumentation angefiihrten Atzverfahren
existieren unstrittig noch weitere Verfahren zur Erzeugung der Gategraben, bei-
spielsweise die Grabenerzeugung bei einer epitaktischen Abscheidung der ersten

Dotierungsschicht.

Entgegen den Ausfiihrungen der Einsprechenden vermégen zuféllige Variationen
der Atztiefe der Gategraben nicht den Fachmann dazu anzuregen, das Bauele-
ment gezielt so auszugestalten, dass die Gategraben bis in das Halbleitersubstrat
zwingend hineinreichen. Insofern ist die Argumentation auch nicht geeignet, ein

Naheliegen des iRs Merkmals zu begriinden.

Dem Argument der Einsprechenden hinsichtlich des Merkmals q), wonach bei
Verwendung eines Implantationsverfahrens die iRs Isolierschicht in dem Halblei-
tersubstrat ausgebildet wird, vermag der Senat ebenfalls nicht folgen, denn in der
Druckschrift D4 ist nicht offenbart, die Isolierschicht durch sondern beispielsweise

bei einer Implantation herzustellen ist (vgl. hierzu Spalte 2, Zeilen 43 bis 45). Hier-
aus in Zusammenschau mit der Fig. 2 abzuleiten, die Isolierschicht lage zwingend
in dem Halbleitersubstrat, ist jedoch fur den Fachmann nicht moglich, ohne dass
dieser hierbei selbst erfinderisch tatig werden musste.

Vielmehr wird er die Anregung der Druckschrift D4 aufgreifen, und die Isolier-

schicht wie dort beschrieben - abweichend von dem im Streitpatent Beanspruch-

ten - genau zwischen den entsprechenden Schichten anordnen.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit aus der nicht vorveroffentlich-
ten und somit nur im Rahmen der Neuheitsprifung heranzuziehenden Druck-

schrift D4 vom eingangs zugrunde gelegten Fachmann nicht zu entnehmen.
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Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften sind nicht geeignet, die Pa-
tentfahigkeit des Gegenstands des Anspruchs 1 in Abrede zu stellen, da sie er-
sichtlich das Vorsehen einer Isolierschicht in dem Halbleitersubstrat bzw. zwi-
schen dem Halbleitersubstrat und der ersten Dotierungsschicht weder lehren,

noch dazu eine Anregung geben.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 hat somit Bestand.

6.) Auch die Gegenstéande der nebengeordneten Anspriiche 2 bis 6 werden durch
den im Verfahren befindlichen Stand der Technik ersichtlich weder einzeln noch in
Kombination vorweggenommen oder durch diesen nahegelegt. Die nebengeord-

neten Anspriiche 2 bis 6 haben daher ebenfalls Bestand.

Der Antrag der Inhaberin des angegriffenen Patents auf Rickzahlung der Be-
schwerdegebihr war zurickzuweisen. Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rickzah-
lung der Beschwerdegebihr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit ent-
spricht. Dies kann bei Verfahrensfehlern oder auch nur unsachgemafer Sachbe-
handlung der Fall sein (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 80 Rdn. 66 ff.; Busse, PatG,
6. Aufl., 8 80 Rdn. 95 m. w. N.).

Eine fehlerhafte oder unsachgemalle, die Ruckzahlung der Beschwerdegeblhr
rechtfertigende Verfahrensweise kann der Patentabteilung indes nicht vorgewor-
fen werden. Insbesondere kann eine solche Verfahrensweise entgegen der von
der Inhaberin des angegriffenen Patents in der mindlichen Verhandlung geaul3er-
ten Auffassung auch nicht darin gesehen werden, dass die Patentabteilung dem in
der Einspruchserwiderung vom 18. Juli 2001 hilfsweise gestellten Antrag auf An-
beraumung einer mindlichen Verhandlung nicht stattgegeben hat, sondern ohne
Anhdrung in der Sache entschieden hat. Die Verweigerung eines beantragten

Anhdrungstermins stellt nicht schon fur sich genommen einen Verfahrensfehler
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dar. Eine Anhérung sollte nach der bis 30. Juni 2006 geltenden und fur die vorlie-
gend angefochtene Entscheidung von November 2003 mal3geblichen Rechtslage
nur dann auf Antrag stattfinden, wenn sie sachdienlich war, 8 59 Abs. 3 i. V. m.
846 Abs. 1 Satz 2 PatG, wobei die Patentabteilung insoweit einen Beurteilungs-
spielraum hatte (vgl. Busse, 6. Aufl.,, 8 46 Rdn. 13). Anders als im Anmelderbe-
schwerdeverfahren ist nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts die
Durchfiihrung einer Anhérung nach der bis 30. Juni 2006 geltenden Rechtslage im
Einspruchsverfahren nicht als in der Regel sachdienlich angesehen worden (vgl.
dazu Busse, 6. Aufl., 8 59 Rdn. 178; vgl. auch BPatGE 39, 204). Die Rechtslage
zur Notwendigkeit einer Anhorung hat sich erst durch das Gesetz zur Anderung
des patentrechtlichen Einspruchsverfahrens und des Patentkostengesetzes vom
21. Juni 2006 (BGBI I Seite, 1318) mit Wirkung zum 1. Juli 2006 geandert, weil
nunmehr gemal 8 61 Abs. 3 PatG eine Anhorung stattfinden muss, wenn ein Be-

teiligter sie beantragt.

Im vorliegenden Einspruchsverfahren waren die Gesichtspunkte zur Patentfahig-
keit des angegriffenen Patents zwischen den Beteiligten schriftsatzlich diskutiert
worden, wobei jede Beteiligte zwei Schriftsatze eingereicht hat und zu den jeweils
von der Gegenseite aufgeworfenen Fragen Stellung nehmen konnte. Bei dieser
Sachlage durfte die Patentabteilung davon ausgehen, dass die Standpunkte aus-
diskutiert sind und durch eine mindliche Verhandlung keine wesentlich neuen Er-
kenntnisse gewonnen werden. Jedenfalls kann die Vorgehensweise der Patentab-
teilung, nunmehr ohne Anhérung zu entscheiden unter dem Kostengesichtspunkt
des 8 80 Abs. 3 PatG nicht als fehlerhaft angesehen werden.

Es war auch nicht verfahrensfehlerhaft, dass die Patentabteilung das Patent in vol-
lem Umfang widerrufen hat, obwohl die Einsprechende mit ihrem Einspruch nur
den Patentanspruch 1 angegriffen hat. Dies verstol3t entgegen der von der Patent-
inhaberin in der mindlichen Verhandlung geauf3erten Auffassung nicht gegen den
Antragsgrundsatz. Die Patentabteilung darf zwar nach dem Antragsgrundsatz das

Patent grundsatzlich nur insoweit widerrufen als es angefochten ist (so klarstellend
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die jungste Rechtsprechung des BGH GRUR 2007, 862 - Informationstbermitt-
lungsverfahren Il, in der zu dieser Frage die Rechtsprechung des BGH, GRUR
1997, 120 - elektrisches Speicherheizgerat - fortgefiihrt und weiterentwickelt wird,;
differenzierend zu diesem Problem der Antragsbindung beim Einsprechenden die
bisherige Rechtsprechung des Bundespatentgerichts vgl. dazu Busse, 6. Aufl.,
8 59 Rdn. 160 mit weiteren Rechtsprechungsnachweisen, insbesondere die sich
widersprechenden Entscheidungen BPatG GRUR 2002, 55 und BPatGE 42, 84).
Der Antragsgrundsatz gilt aber nicht nur fir den Antrag der Einsprechenden, son-
dern auch fir den Antrag der Patentinhaberin (vgl. Schulte, PatG, 7. Aufl., § 59
Rdn. 174; Busse, PatG, 6. Aufl., 8 59 Rdn. 156-159 m. w. N.; siehe dazu auch - In-
formationsubermittlungsverfahren Il a. a. O.). Die Patentinhaberin hatte beantragt,
dass Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, ohne dass sie etwa hilfsweise
auch die Aufrechterhaltung des Patents ohne den angegriffenen Patentan-
spruchs 1 beantragt hat. Aufgrund dieses Antrags war die Patentabteilung gehin-
dert, das Patent teilweise und damit in einer vom Antrag der Patentinhaberin ab-
weichenden Form aufrechtzuerhalten (vgl. dazu Schulte und Busse a. a. O.).
Vielmehr fiel aufgrund der Bindung an diesen Antrag vom Standpunkt der Patent-
abteilung zur fehlenden Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 folgerichtig mit die-
sem Patentanspruch das Patent insgesamt.

Auch unter dem Gesichtspunkt, im Rahmen der Verfahrensfilhrung auf sachdienli-
che Antrage hinzuwirken, bestand fir die Patentabteilung keine Veranlassung auf
einen entsprechenden Hilfsantrag hinzuwirken und deshalb einen Hinweis zu ge-
ben oder gar einen Anhorungstermin anzuberaumen. Entgegen der in der mundli-
chen Verhandlung gedufRerten Auffassung konnte die Patentinhaberin durch den
vollen Widerruf des Patents nicht Uberrascht sein. Aufgrund der Angriffe der Ein-
sprechenden gegen den Patentanspruch 1 und aufgrund ihres eigenen Antrags
auf Aufrechterhaltung des Patents in dem erteilten Umfang musste sie damit rech-
nen, dass das Patent in vollem Umfang widerrufen wird, wenn die Patentabteilung
zur Frage der Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 der Auffassung der Einspre-

chenden folgt. Der Grundsatz der Antragsbindung auch an den Antrag der Patent-
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inhaberin gehort im Einspruchsverfahren zum verfahrensrechtlichen Basiswissen
und steht in der patentrechtlichen Literatur und Rechtsprechung aul3erhalb jeder
Diskussion, vgl. die oben genannten Fundstellen. Die Patentinhaberin war anwalt-
schaftlich vertreten und fir die Patentabteilung bestand keine Veranlassung, sie
vor einer Entscheidung auf die ohne weiteres vorhersehbaren méglichen Folgen
ihrer Antragstellung hinzuweisen. Aus den Schriftsatzen der Patentinhaberin erge-
ben sich im Ubrigen keine Anhaltspunkte dahingehend, dass sie Interesse auch
an der beschrankten Aufrechterhaltung ihres Patent hatte, was dann fir die Pa-
tentabteilung Anlass geboten hétte, einen Hinweis zu geben bzw. auf einen ent-

sprechenden Hilfsantrag hinzuwirken.

Unter dem Aspekt einer Ruckerstattung der Beschwerdegebihr aus Billigkeits-
grinden war die Verfahrensweise der Patentabteilung somit nicht zu beanstanden,
so dass dem Antrag der Patentinhaberin auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr
nicht entsprochen werden konnte.

Dr. Tauchert Knoll Lokys Maile

Be



