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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 01 305.9-55

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die miundliche Verhandlung vom 10. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung, welche die Prioritéat einer Anmeldung in den
USA vom 23. Januar 2002 in Anspruch nimmt, ist am 15. Januar 2003 beim Deut-

schen Patent- und Markenamt eingereicht worden unter der Bezeichnung:

~System und Verfahren zum Bestimmen des Logikzustands einer
Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelliibergang-Speichervor-

richtung".

Sie wurde durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 11 C des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 3. Marz 2006 mit der Begriindung zurlickgewiesen,
bereits Anspruch 15 stehe schon allein der Patentfahigkeit entgegen, als darin
sachlich fur ,Regeln und Verfahren fur ... Programme fur Datenverarbeitungsan-
lagen“ als solche Schutz begehrt werde. Dem Antrag auf einen weiteren Bescheid
bzw. hilfsweise der Anberaumung einer Anhérung kénne nicht entsprochen wer-
den, weil aus den gesamten Patentunterlagen nichts Patentwirdiges erkennbar
sei und die Argumentation der Anmelderin nicht erkennen lasse, dass sie gewillt

sei, eine bestimmte Entgegenhaltung sachlich zu diskutieren.



Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie hat in
der mundlichen Verhandlung den entgegengehaltenen Stand der Technik ausfuhr-
lich erlautert und dargelegt, dass dem gegenuber aus ihrer Sicht der beanspruchte

Gegenstand auf erfinderischer Tétigkeit beruhe. Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte
Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

geman Hauptantrag mit
Patentansprichen 1-15 vom 16. April 2007, eingeg. am

18. April 2007,

Beschreibung Seiten 1-8, 10-25 vom Anmeldetag,

Seite 9 vom 26. April 2006,

Seite 9 a vom 16. April 2007, eingegangen am 18. April 2007,
9 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1, 2 A-C, 3-8 vom Anmeldetag;

gemal Hilfsantrag mit

Patentanspruchen 1 - 14 und

Beschreibung Seite9a vom 16. April 2007, eingeg. am
18. April 2007,

sonstige Unterlagen wie Hauptantrag.

Gemal} Hauptantrag lauten die nebengeordneten Anspriiche 1, 8 und 15, hier zu-
satzlich mit einer Gliederung des Anspruchs 1 versehen:

,L. Verfahren zum Bestimmen eines von zwei Logikzustanden ei-
ner Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunneliibergang-
Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), das folgende
Schritte aufweist:



A)

B)

C)

D)

E)

F)

bei einem der beiden Logikzustande, Anlegen einer ersten
Vorspannungsspannung an die Zelle, die derart gewahlt ist,
dass ein durch die Zelle flieRender Strom vom Logikzustand

der Zelle abhangt;

Messen eines bei der ersten Vorspannungsspannung durch
die Zelle flieRenden ersten Stroms;

bei demselben der beiden Logikzustande, Anlegen einer zwei-
ten Vorspannung an die Zelle, wobei sich die zweite Vorspan-
nung von der ersten Vorspannung unterscheidet und derart
gewahlt ist, dass ein durch eine Zelle flieRender Strom vom

Logikzustand der Zelle abhangt;

Messen eines bei der zweiten Vorspannung durch die Zelle

flieRenden zweiten Stroms;

Bestimmen eines Verhaltnisses des ersten Stroms zu dem

zweiten Strom; und

Vergleichen des bestimmten Verhéaltnisses mit einem vorbe-
stimmten Wert, um abhéngig vom Vergleichsergebnis den Lo-

gikzustand zu ermitteln.

System zum Bestimmen eines von zwei Logikzustéanden einer
Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunnelibergang-Spei-
chervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), das folgende
Merkmale aufweist:

eine Vorspannungsschaltung (730), die konfiguriert ist, um der

Zelle zumindest zwei unterschiedliche Vorspannungsspannun-



gen zu liefern, die jeweils einen sowohl von der Vorspannung
als auch von dem Logikzustand der Zelle abh&ngigen, durch
die Zelle flieBenden Strom bewirken;

eine Erfassungsschaltung (732), die konfiguriert ist, um den
bei jeder der zumindest zwei unterschiedlichen Vorspan-
nungsspannungen und bei demselben Logikzustand der Zelle

durch die Zelle flieBenden Strom zu messen; und

ein Verarbeitungselement, das konfiguriert ist, um ein Verhalt-
nis des bei einer ersten der zumindest zwei unterschiedlichen
Vorspannungsspannungen durch die Zelle flieRenden Stroms
zu dem bei einer zweiten der zumindest zwei unterschiedli-
chen Vorspannungsspannungen durch die Zelle flieRenden
Strom bei demselben Logikzustand der Zelle zu bestimmen
und das Verhaltnis mit einem vorbestimmten Wert zu verglei-
chen, um abhangig vom Vergleichsergebnis den Logikzustand

ZUu ermitteln.

15. Computerlesbares Medium zum Bestimmen des Logikzu-
stands einer Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunneltber-
gang-Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), wobei
das Medium maschinenlesbare Anweisungen aufweist, die bei
ihrer Ausfuhrung in einem Computer bewirken, dass eine von
dem Computer angesteuerte Vorrichtung zum Bestimmen des
Logikzustands ein Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis
7 durchfuhrt.”

Wegen der Unteranspriiche 2 — 7 und 9 — 14 wird auf die Akte verwiesen.



Diesen Ansprichen soll (vgl. geltende Beschreibung Seite 9a Abs. 1) die Aufgabe
zugrundeliegen, ein Verfahren, ein System sowie ein computerlesbares Medium
zu schaffen, durch die eine stabile und stérungsunempfindliche Technik zum Be-
stimmen des Logikzustands einer MTJ-Speichervorrichtung bereitgestellt wird, die

ohne zerstdrendes Lesen und mit nur einer Speicherzelle pro Bit auskommit.

Gemald Hilfsantrag wurde Unteranspruch 4 in den Hauptanspruch und den (ent-
sprechend umnummerierten) Nebenanspruch 7 mit aufgenommen. Der hier mit

der obigen Gliederung versehene Hauptanspruch lautet:

»L. Verfahren zum Bestimmen eines von zwei Logikzustanden ei-
ner Speicherzelle in einer Magnetischer-Tunneliibergang-
Speichervorrichtung (MTJ-Speichervorrichtung), das folgende
Schritte aufweist:

A) bei einem der beiden Logikzustande, Anlegen einer ersten
Vorspannungsspannung an die Zelle, die derart gewahlt ist,
dass ein durch die Zelle flieRender Strom vom Logikzustand
der Zelle abhangt;

B) Messen eines bei der ersten Vorspannungsspannung durch

die Zelle flieRenden ersten Stroms;

C) bei demselben der beiden Logikzustdnde, Anlegen einer zwei-
ten Vorspannungsspannung an die Zelle, wobei sich die zwei-
te Vorspannungsspannung von der ersten Vorspannungs-
spannung unterscheidet und derart gewahlt ist, dass ein durch
die Zelle flieBender Strom vom Logikzustand der Zelle ab-
hangt, wobei die zweite Vorspannungsspannung in der Gro-

Renordnung von 1/3 der ersten Vorspannungsspannung liegt;



D) Messen eines bei der zweiten Vorspannungsspannung durch

die Zelle flieBRenden zweiten Stroms;

E) Bestimmen eines Verhéltnisses des ersten Stroms zu dem

zweiten Strom;

F) Vergleichen des bestimmten Verhéaltnisses mit einem vorbe-
stimmten Wert, um abhéngig vom Vergleichsergebnis den Lo-

gikzustand zu ermitteln.”

Bezlglich der Nebenanspriiche 7 und 14 sowie der Unteranspriiche 2 — 6 und 8 —

13 wird auf die Akte verwiesen.

Hierzu ist als Aufgabe angegeben (vgl. Austauschseite 9a Abs. 1), ein Verfahren,
ein System sowie ein computerlesbares Medium zu schaffen, die Probleme hin-

sichtlich eines Halbwéhlwechselns bei magnetischen Speichermedien reduzieren.

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingelegt und ist auch sonst zulas-
sig. Sie ist jedoch nicht begriindet, denn der Gegenstand der nebengeordneten
Patentanspriiche nach Haupt- sowie nach Hilfsantrag beruht nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit (8§ 4 PatG).

1. Die Anmeldung betrifft magnetische Speicherzellen, die nach dem ,magne-
tic tunnel junction“- (MTJ-) Prinzip aus zwei magnetischen Speicherschichten mit
dazwischenliegendem Dielektrikum aufgebaut sind, vgl. Offenlegungsschrift Fi-
gur 2A — 2C und Absatz [0005], Absatz [0010]. Gemafl Figur 4 ist der elektrische
Widerstand einer solchen Speicherzelle im Fall der parallelen Orientierung des
Magnetfelds beider Speicherschichten (Graph 404) geringer als bei antiparalleler
Orientierung (Graph 402). Der Widerstand ist ferner abhangig von der an die Zelle



angelegten Vorspannung, er wird umso grof3er je kleiner die Vorspannung ist (sie-
he Figur 4).

Wie in der Anmeldung ausgefuhrt ist, kbnnen die Widerstandswerte benachbarter
Speicherzellen auch bei gleichartiger Herstellung stark differieren. Dies geht so
weit, dass der Widerstandsunterschied zwischen einzelnen Zellen, die denselben
gespeicherten Logikzustand aufweisen, den Widerstandsunterschied zwischen
den beiden Logikzustanden ,1" und ,0" in einer Zelle Gbersteigen kann (vgl. Offen-
legungsschrift Absatz [0013]). Daher ist das Bestimmen der Orientierung — zur
Wiedergewinnung des gespeicherten Logikwertes — durch Widerstandsmessung

und Vergleich mit einem Schwellwert in einem Array von Speicherzellen schwierig.

Hierflir schlagt die Anmeldung vor, an einer ausgewahlten (adressierten) Spei-
cherzelle nacheinander zwei Messungen mit unterschiedlicher Vorspannung aus
dem Bereich, in dem sich der Widerstand abh&ngig von der Orientierung des Mag-
netfelds unterscheidet, durchzufiihren und den Quotienten der beiden gemesse-
nen Stréme zu bestimmen (siehe Offenlegungsschrift Figur 8). Dieser Quotient
entspricht einer Normierung des Messwertes auf einen Vergleichsmesswert der
Speicherzelle und erlaubt eine weniger von den Parametern der individuellen
Speicherzelle abhéngige, d. h. stérunempfindlichere Bestimmung der Orientierung
(siehe Offenlegungsschrift Absatz [0040]). Die eigentliche Idee soll in der Nutzung
der unterschiedlichen Steigung der Widerstandgraphen, also der Widerstandsgra-
dienten liegen.

Als Fachmann fur das Auffinden eines derartigen Verfahrens zur Bestimmung des
Logikzustands einer MTJ-Speicherzelle ist ein Physiker oder Diplomingenieur
(Univ.) der Elektrotechnik mit langerer Erfahrung in der Arbeit mit diesen Speicher-

zellen anzusehen.

2. Die geanderten Patentanspriiche nach Haupt- wie nach Hilfsantrag liegen

im Rahmen der ursprunglichen Offenbarung. Der Patentanspruch 1 ist eine klar-



gestellte (beim Hilfsantrag noch um Unteranspruch 4 ergéanzte) Fassung des ur-
sprunglichen Patentanspruchs 1, die sich fir den Fachmann aus Figur 8 der An-
meldung ergibt und als Beschrankung auf das Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 4
und Figur 6 sowie zugehdrigen Erlauterungen darstellt. Entsprechendes gilt fur
den Nebenanspruch 8 (bzw. 7 nach Hilfsantrag). Der auf ein ,computerlesbares
Medium* gerichtete Nebenanspruch 15 (bzw. 14 nach Hilfsantrag) ist eine sinnge-
male Zusammenfassung der urspringlichen Anspriche 15 — 20. Die Unteran-

spruche sind im Wesentlichen unverandert.

3. Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 nach Haupt- und nach
Hilfsantrag ergab sich vor dem Prioritatstag der vorliegenden Patentanmeldung fur

den Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

3.1 Zum Hauptantrag:

Die im Prufungsverfahren entgegengehaltene, vorveroffentlichte Druckschrift

D1: DE 100 36 140 C1

beschreibt bereits ein Verfahren zum Bestimmen eines von zwei Logikzustanden
einer Speicherzelle in einer magnetoresistiven, wie beispielsweise MTJ-Speicher-
vorrichtung, mit folgenden Schritten (siehe insbesondere Anspruch 1, Ab-
satz [0044] — [0046], [0059] — [0063]):

A) bei einem der beiden Logikzustande, Anlegen einer ersten
Vorspannungsspannung (U1 = 0,6 V) an die Zelle, die derart
gewahlt ist, dass ein durch die Zelle flieRender Strom vom Lo-
gikzustand der Zelle unabhangig ist;

B) Bestimmen eines ersten Widerstands (Rnorm) der Zelle bei

der ersten Vorspannungsspannung;
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C) bei demselben der beiden Logikzustande, Anlegen einer zwei-
ten Vorspannung (U2 = 0,2 V) an die Zelle, wobei sich die
zweite Vorspannung von der ersten Vorspannung unterschei-
det und derart gewahlt ist, dass ein durch eine Zelle flieRender

Strom vom Logikzustand der Zelle abhangt;

D) Bestimmen eines zweiten Widerstands (R(0) bzw. R(1)) der

Zelle bei der zweiten Vorspannung;

E) Bestimmen des Verhaltnisses des ersten Widerstands zu dem
zweiten Widerstand ( R(0) / Rnorm bzw. R(1) / Rnorm ) und

F) Vergleichen des bestimmten Verhaltnisses mit einem vorbe-
stimmten Wert, um abhéngig vom Vergleichsergebnis den Lo-

gikzustand zu ermitteln.

Auch D1 lehrt als den wesentlichen Vorteil gegenliber anderen bekannten Verfah-
ren, dass durch die vorgenommene Normierung auf den ersten Messwert die indi-
viduellen Zellenunterschiede herausgerechnet werden und so die Vergleichbarkeit
mit einem vorbestimmten Schwellwert hergestellt werden kann (vgl. D1 Ab-
satz [0044]).

3.1.1 Die beanspruchte Losung unterscheidet sich hiervon zum Einen darin, dass
dort Strome gemessen, gemal? D1 hingegen Widerstande bestimmt werden; dies
ist fir einen Fachmann aus dem Bereich der Elektrotechnik jedoch gleichbedeu-

tend, da beide Grof3en Uber das Ohm’sche Gesetz miteinander verkntipft sind.

3.1.2 Der von der Anmelderin als wesentlich herausgestellte Unterschied liegt
darin, dass D1 explizit verlangt, die erste Messung in einem Vorspannungsbereich
durchzufihren, in dem der Widerstand der Speicherzelle vom Logikzustand unab-

hangig ist; demgegeniber soll anmeldungsgemal die erste Messung — genauso
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wie die zweite — bei einer Vorspannung erfolgen, bei der der Strom (also auch der
Widerstand) vom Logikzustand der Zelle abh&ngig ist. Dies hat zur Folge, dass
sich beim Verfahren nach der Anmeldung fur die beiden Logikzustande zwei ver-
schiedene Normierungswerte ergeben, und ferner, dass anmeldungsgemal die
erste Messung bei etwas kleinerer Spannung erfolgt, der gemessene Widerstand
etwas grofRer ist und somit der flieRende Strom mit ungefahr quadratischer Abhan-
gigkeit kleiner ist (vgl. Figur 2 von D1 bzw. Figur 4 der Anmeldung).

Die Anmelderin hat nun vorgetragen, die Lehre der D1 sei bei der ersten Messung
ganz eindeutig auf den Vorspannungsbereich beschrankt, in dem Unabh&ngigkeit
vom Logikzustand der Zelle besteht. Was der Fachmann einer Druckschrift ent-
nehme, musse sich im Rahmen der Lehre der Druckschrift bewegen; es sei nichts
ersichtlich, was den Fachmann verleitet haben konnte, diesen Rahmen zu verlas-
sen und statt dessen die erste Messung in einem anderen Vorspannungsbereich
durchzufihren, namlich dort, wo der Widerstand vom Logikzustand abhangig ist.
Da der Fachmann erst den aus D1 bekannten Bereich verlassen misse und ihn
nichts in diese Richtung weise, beruhe die beanspruchte Lehre auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Diese Argumentation vermochte den Senat jedoch nicht zu Uberzeugen. So wie
die Patentanmeldung wenden sich auch die Druckschriften des Standes der Tech-
nik an den technischen Fachmann, allein auf dessen Verstandnis abzustellen ist;
es geht darum, welche technischen Erkenntnisse sich ihm durch die Entgegenhal-
tungen offenbaren, wobei er sich nicht an der Wortwahl, sondern an einem im Hin-
blick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolgten Ziel unter Berucksich-
tigung der Funktion der einzelnen Elemente orientieren wird (vgl. BGH GRUR 83,
169 ,Abdeckprofil®).

Wenn man hier zunéchst davon ausgeht, dass der allgemeine Stand der Technik
zum Auslesen einer MTJ-Speicherzelle keine geeignete Schwellwert-Definition lie-

fern konnte (vgl. Offenlegungsschrift Absatz [0013]) oder ein zerstérendes Lesen
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erforderte (vgl. Offenlegungsschrift Absatze [0014] bis [0018]), dann bot die Lehre
der D1 dem Fachmann einen Ausweg durch die vorgeschlagene Normierung auf
einen zweiten, ,anderen* Messwert derselben Speicherzelle. Die Vorgabe der ers-
ten Messung aus einem Bereich, wo die Widerstande tbereinstimmen, konnte der
Fachmann schon deshalb nicht als beschrankend empfinden, weil im benachbar-
ten Bereich (Offenlegungsschrift Figur 1 / 2: 0,4 ... 0,6 Volt) sich beide Graphen
nur geringfugig unterscheiden; vielmehr erkannte der Fachmann die Lehre der D1
gerade darin, Uberhaupt eine Normierung durchzufuhren (vgl. D1 Absétze [0027],
[0044]). Unterstitzt wurde er in dieser Auffassung auch beispielsweise durch die

im Prafungsverfahren entgegengehaltene

D3: LU, Yu et al.: Bias voltage and temperature dependence of
magnetotunneling effect. In: Journal of Applied Physics,
Vol. 83 No. 11, 1. Juni 1998, S. 6515 — 6517

die in Figur 3 eine Fille von ahnlich verlaufenden Graphen fur MTJ-Zellen unter-
schiedlicher Herstellung, in Figur 4 bei unterschiedlichen Temperaturen zeigt; un-
abhangig vom absoluten Messwert ahnelt sich der relative Kurvenverlauf sehr
stark, so dass der Fachmann gerade den relativen Kurvenverlauf als typisch fir
MTJ-Zellen erkennen konnte. Dass eine Quotientenbildung oder Normierung aus-
gehend von zwei Messwerten den relativen Wert herausstellt, war dem Fachmann

als mathematisch-physikalisches Grundwissen vertraut.

Es lag daher im Bereich tblichen fachmé&nnischen Handelns, allein auf das Prinzip
von zwei unterschiedlichen Messungen an einer Speicherzelle abzuzielen und die
verwendeten Vorspannungen zu variieren, dabei im Rahmen einfacher Versuche
die Vorspannung fur die erste Messung auch aus dem Bereich zu wahlen, in dem
der durch die Zelle flieRende Strom vom Logikzustand der Zelle abhangig ist. Da-
durch gelangte der Fachmann ohne erfinderische Leistung zum Gegenstand des

Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag.
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3.1.3 Auch die von der Anmelderin angegebenen Vorteile des Anmeldungsge-

genstandes kdnnen nicht zu einer anderen Sichtweise fuhren:

Bei der Beurteilung, ob der beanspruchten Lésung eine erfinderische Bedeutung
beizumessen ist, muss von dem ausgegangen werden, was die Erfindung gegen-
Uber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsachlich leistet (BGH GRUR 2003,
693 ,Hochdruckreiniger”, Entscheidungsgrinde 3. vorletzter Absatz).

Nachdem das Prinzip von zwei Messungen an derselben Speicherzelle und der
Bildung des Quotienten bereits aus D1 bekannt war, ist demgegenuber eine ,tat-
sachliche Leistung” des Anmeldungsgegenstandes schon nicht mehr ohne Weite-

res erkennbar.

Die Anmelderin hat hierzu vorgetragen, dass im Unterschied zur Lehre der D1 die
erste Messung anmeldungsgemald in einem Bereich geringerer Spannung mit
deutlich geringerem Strom (s. 0. ,quadratische Abhangigkeit*) durchgefuhrt wer-
den kénne. Durch den geringeren Strom werde die Gefahr eines ,Halbwéahlwech-
selns® (vgl. Offenlegungsschrift Absatze [0016], [0017]) reduziert. Die geringere
Spannung sei von Vorteil, weil angesichts der sehr kleinen Abmessungen der
Speicherzelle die elektrische Feldstarke sehr grof3 werden und die Gefahr eines

Durchbruchs bestehen konnte.

Es kann dahinstehen, ob diese Gefahren der technischen Realitat entsprechen,
und ob die genannten Vorteile héatten urspriinglich offenbart sein mussen.

Denn wenn sich der Fachmann vor das Problem gestellt sah, die Vorspannung
oder auch den Messstrom mdglichst gering auszulegen, dann lag es fur ihn aus-
gehend von D1 Figur 1 / 2 auf der Hand, in geringem Umfang Versuche anzustel-
len, ob auch bei Verringern der Vorspannung fuir die erste Messung unter den laut

D1 angeblich erforderlichen Wert der Quotient ein brauchbares Unterscheidungs-
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kriterium liefert. So gelangte er ebenfalls ohne erfinderische Tatigkeit zur bean-

spruchten Lehre.

3.1.4 Soweit zusammenfassend ist der Patentanspruch 1 gemafl Hauptantrag
nicht gewahrbar, da sein Gegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit be-
ruht.

Der nebengeordnete, auf ein entsprechendes System gerichtete Patentanspruch 8
weist gegentber Patentanspruch 1 keine wesentlichen Unterschiede auf, die sich
fur den Fachmann nicht ebenfalls aus D1 ergdben; er ist daher ebenfalls nicht ge-

wahrbar.

Im Ubrigen fallt mit Patentanspruch 1 der gesamte Hauptantrag, da tiber einen An-
trag nur einheitlich entschieden werden kann (BGH GRUR 1997, 120 "Elektrisches
Speicherheizgerat"”).

3.2 Zum Hilfsantrag

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
gemal3 Hauptantrag durch folgende Einschrankung in Merkmal C):

wobei die zweite Vorspannungsspannung in der Grof3enord-

nung von 1/3 der ersten Vorspannungsspannung liegt.

Diese zusatzliche Abhangigkeit ist ebenfalls bereits aus D1 vorbekannt. Denn bei-
spielsweise nach D1 Absatz [0046] ist als erste Vorspannungsspannung
Ul = 0,6 Volt vorgesehen, als zweite Vorspannungsspannung U2 = 0,2 Volt, was
genau 1/3 der ersten Vorspannungsspannung ausmacht.

Der Hilfsantrag kann daher nicht anders als der Hauptantrag beurteilt werden, er

ist ebenfalls nicht patentfahig.
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Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluss

der Prifungsstelle zurtickzuweisen.

V.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr war gemald § 80 Abs. 3 PatG anzuord-
nen. Danach ist die Beschwerdegeblhr zurtickzuzahlen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. MalRgebend dafir sind alle Umstande des Falles. Die Billigkeit der
Ruckzahlung kann sich danach aus einem Verfahrensversto3 durch das Deutsche
Patent- und Markenamt ergeben (vgl. Benkard, PatG, 10. Auflage (2006), § 80
Rdnr. 21; Schulte, PatG, 7. Auflage (2005), 8 80 Rdnr. 66 ff.).

Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhdrung stellt einen solchen
die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr rechtfertigenden Verfahrensverstol3 dar.
8 46 Abs. 1 Satz 2 PatG gibt vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss tber die
Erteilung auf Antrag zu héren ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist eine
Anhdrung immer dann, wenn sie das Verfahren fordern kann, insbesondere wenn
sie eine schnellere und bessere Klarung als eine schriftliche Auseinandersetzung
verspricht. Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhérung kommt deshalb nur aus-
nahmsweise in Betracht, namlich wenn triftige Grinde daflr vorliegen, weil z. B.
die Anho6rung zu einer Uberflissigen Verfahrensverzogerung fihren wirde
(Schulte, a. a. O., § 46 Rdnr. 9 f.) — etwa wenn die Anmelderin zu der Argumenta-
tion der Prifungsstelle keinerlei sachliche Stellungnahme abgibt oder Gberhaupt
keine Bereitschaft zeigt, eine notwendige Anpassung der Patentanspriiche durch-
zufiihren. Bei der Nachprufung der Sachdienlichkeit der Anhérung ist der Senat
unter Ausschluss von ZweckmaRigkeitserwagungen beschrankt auf eine Rechts-
kontrolle (Benkard, a. a. O., § 46 Rdnr. 8; BPatGE 26, 44).
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Im vorliegenden Fall ist der Beurteilungsspielraum der Prufungsstelle Gberschritten
worden, da die Ablehnung eines Antrags auf Anhorung rechtfertigende Griinde
nicht ersichtlich sind. Die Anmelderin ist in ihrer Eingabe vom 23. Februar 2006
auf die Argumentation der Prifungsstelle ausfuhrlich eingegangen und hat die Pa-
tentanspriiche entsprechend geandert. Wenn auch die ein oder andere AuRRerung
der Anmelderin in dieser Eingabe von der Priifungsstelle als unsachlich empfun-
den worden sein mag, so durfte ihr das keinen Anlass fur eine generelle Vorab-
Feststellung geben, dass von der Anmelderin ,eine fachlich fundierte Diskussion
nicht zu erwarten ist* (Zurickweisungsbeschluss Seite 8 Absatz 1). Im Gegentell
bietet gerade eine Anhérung den geeigneten Rahmen, diese fachliche Diskussion
mit der Anmelderin zu fihren, und es stand grundsatzlich zu erwarten, dass sich
die Anmelderin Uberzeugenden Argumenten nicht verschlie3en werde — so wie sie
spater im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ihre Anspriiche erneut ange-
passt hat. Der Prfer leitet die Anhorung (Busse, PatG, 6. Auflage (2003), § 46
Rdnr. 28) und kdnnte diese ggf. abbrechen, nachdem er festgestellt hat, dass eine
fachliche Diskussion nicht zustande kommt; doch steht es ihm nicht zu, die Fahig-

keit dazu im Vorhinein abzusprechen.

Somit war die Sachbehandlung der Anmeldung durch die Prifungsstelle mangel-
behaftet und ursachlich fir die Beschwerdeerhebung, so dass die angeordnete

Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr der Billigkeit entspricht.

gez.

Unterschriften



