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20 W (pat) 3/10 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 054 940.0-35

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 6. Mai 2013 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Rich-

terin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.

2. Die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr wird angeordnet.

Grinde

Am 13. November 2004 ist beim Deutschen Patent- und Markenamt die Patentan-
meldung mit der Bezeichnung ,Funkortungsverfahren und Vorrichtung zur stereo-
phonen oder mehrdimensionalen Ubertragung von Signalen von bewegbaren Mi-
krofonen® eingegangen. Mit Schriftsatz vom 24. Mai 2006 beantragte der Anmel-
der die Prifung des Anmeldungsgegenstandes gemal 8§ 44 PatG; dieser Antrag

wurde mit dem 26. Mai 2006 wirksam.

Die Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Aufzeichnung oder Wiedergabe
akustischer Information, welche von einem bewegbaren Mikrofon erfasst wird, so-
wie ein System zur Aufzeichnung oder Wiedergabe akustischer Information, wel-
che von einem bewegbaren Mikrofon, insbesondere einem Funkmikrofon, erfasst

wird (vgl. ursprungliche Unterlagen, S. 1).

Die Anmeldung geht davon aus, dass die gesamte Unterhaltungselektronik zum
Anmeldezeitpunkt auf die Ubertragung wenigstens zweier Tonsignale oder -kanéale
ausgelegt ist (Stereophonie; vgl. urspringliche Unterlagen, S. 2, 1. Abs.). So wir-
den bei Konzerten oder anderen akustischen Darbietungen Mikrofone aufgestellt
und deren Signale ,raumlich” eingeordnet, so dass bei der Schallabstrahlung Gber
Lautsprecher der Ort der Schallentstehung vom Zuhorer wahrgenommen werden

kénne (vgl. ebenda).



Problematisch sieht der Anmelder in diesem Zusammenhang die Verwendung von
Funkmikrofonen, deren Positionen raumlich nicht festgelegt seien und welche
nicht geortet wiirden (vgl. ebenda), so dass dann fir den Zuhdorer nicht der ge-

wlnschte rdumliche Horeindruck bereitgestellt werden kdnne.

Als Aufgabe stellt sich der Anmelder, ein Verfahren und ein System bereitzustel-
len, mit denen auch bei bewegten Mikrofonen ein Stereoeffekt erzeugt werden

kann (vgl. urspringliche Unterlagen, S. 2, 2. Abs.).

Gelost sieht die Anmeldung die Aufgabe durch ein Verfahren nach dem urspringli-
chen Patentanspruch 1 bzw. ein System nach dem urspringlichen Patentan-

spruch 17.

Die Losung sieht im wesentlich ein Verfahren vor (urspriingliche Unterlagen, Pa-

tentanspruch 1), bei dem

¢ die Position des die akustische Information erfassenden Mikro-
fons zu bestimmt wird,

e die durch die Positionsbestimmung erhaltene Ortsinformation
der akustischen Information zugeordnet wird und

e die Ortsinformation bei der Wiedergabe oder bei der Aufzeich-

nung zur Erzeugung eines Stereoeffektes bericksichtigt wird.

Des Weiteren verhalt sich die Anmeldung zur praktischen Realisierung der Posi-
tionsbestimmung, insbesondere fir den Fall der Verwendung eines Funkmikro-
fons. Verwendet wird hierzu die Modulation von Tragerfrequenzen mit anschlie-
Render Auswertung der Phasendifferenz(en) der von einzelnen Sendern abge-

strahlten und am Ort des Funkmikrofons empfangenen modulierten Signale.



Mit dem einzigen Prufungsbescheid vom 2. Juni 2009 hat die Prufungsstelle fur
Klasse H 04 R des Deutschen Patent- und Markenamts die Gegenstande der an-
gemeldeten Patentanspriiche 1 und 4 bis 17 als unklar und die Gegenstande der
abhangigen angemeldeten Patentanspriche 2 und 3 als nicht erfinderisch i. S. d.
8 4 PatG beanstandet. Bezuglich der Patentanspriiche 16 und 17 beméngelte sie
weiterhin, dass diese fakultative Merkmale enthielten. Als Stand der Technik ver-
weist die Prifungsstelle auf die DE 199 61 862 Al.

Daraufhin hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 16. September 2009 (eingegan-
gen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 17. September 2009) einen ge-
anderten Satz von Patentanspriichen (Patentanspriiche 1 bis 19) und geénderte
Beschreibungsseiten (Seiten 1 und 2) eingereicht. Mit diesem Schriftsatz nahm
der Anmelder Stellung zu den Mangelriigen der Prufungsstelle und beantragte,
das Prifungsverfahren auf Basis der neu eingereichten Unterlagen fortzusetzen.
Hilfsweise beantragte der Anmelder, eine mindliche Anhérung vor der Prifungs-

stelle durchzufthren.

Die Prifungsstelle fur Klasse H 04 R des Deutschen Patent- und Markenamts hat
folgend die Anmeldung durch Beschluss vom 7. Oktober 2009 zuriickgewiesen.
Der Zuruckweisung lagen die Patentanspriche 1 bis 19 gemald Schriftsatz vom
16. September 2009 zugrunde. Die Prifungsstelle stitzte ihren Zuriickweisungs-
beschluss alleine darauf, dass die abhangigen Patentanspriiche 3, 4 und 5 unklar

seien bzw. nicht erkennbar sei, was unter Schutz gestellt werde.

Die von dem Anmelder mit Schriftsatz vom 16. September 2009 (vgl. dort Seite 2,
2. Absatz) hilfsweise beantragte Anhérung lehnte die Prufungsstelle mit dem Zu-

rickweisungsbeschluss (vgl. dort Seite 4) als nicht sachdienlich ab.



Gegen die Zurtuckweisung hat der Anmelder mit Schriftsatz vom
14. Dezember 2009 (eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
15. Dezember 2009) Beschwerde eingelegt. Mit der Beschwerdebegrindung vom
24. Februar 2010 legte er gednderte Patentanspriiche 1 bis 19 gemal Hilfsantrag
vor und beantragte

1. ein Patent in der Fassung der zuletzt eingereichten Unterlagen

zu erteilen;

2. hilfsweise, ein Patent auf der Grundlage der Patentanspriche

gemal 1. Hilfsantrag zu erteilen:

3. hilfsweise, eine mindliche Verhandlung vor dem Beschwerde-

senat durchzufihren.

Mit Hinweis vom 23. April 2013 hat der Senat die Druckschriften

JP 063 180 87 A (im weiteren D5 genannt) und
JP 072 885 12 A (im weiteren D6 genannt)

in das Verfahren eingefiihrt. In Rahmen eines Telefonates zwischen dem Vertreter
des Anmelders und dem Berichterstatter wurde der Inhalt der Druckschrift D6 hin-

sichtlich der Patentfahigkeit des Anmeldegegenstandes erortert.

Zur muandlichen Verhandlung ist der Anmelder —wie mit Schriftsatz vom
25. April 2013 angekindigt — nicht erschienen. Mit letztgenanntem Schriftsatz hat

der Anmelder weiter beantragt, die Beschwerdegeblhr zu erstatten.



Bezuglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Gegenstdnde des Patentan-
spruchs 1 wie des Patentanspruchs 16 sowohl in den Fassungen des Hauptan-
trags wie den Fassungen des Hilfsantrags nicht patentfahig sind (88 1 und 4
PatG). Die gleichwohl mdgliche Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird aus
Grunden der Billigkeit angeordnet (8 80 Abs. 3 PatG).

1. Zum Hauptantrag

1.1 Geltende unabhéngige Patentanspriche

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet (Aufzahlungszeichen

hinzugeflgt):

Verfahren bei dem mit einem bewegbaren Mikrofon (2) akustische

Information erfasst wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1 die Position des die akustische Information erfassenden be-
wegbaren Mikrofons (2) relativ zu zumindest zwei ortsfesten
Punkten stets bestimmt wird,

M2 wobei die durch die Positionsbestimmung erhaltene Ortsin-

formation der akustischen Information zugeordnet wird.

An den geltenden Patentanspruch 1 schliel3en sich die abhéangigen Patentanspru-
che 2 bis 15 an.



Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 16 nach Hauptantrag lautet
(Aufzahlungszeichen hinzugefugt):

System zur Aufzeichnung oder Wiedergabe von von einem be-

wegbaren Mikrofon (2) erfasster akustischer Information,

M16.1 mit einem Ortungssystem zur Bestimmung einer Ortsinfor-
mation bezlglich der Position des bewegbaren Mikro-
fons (2) relativ zu zumindest zwei ortsfesten Punkten und

M16.2 einer Empfangseinrichtung fur die akustische Information
sowie

M16.3 einer Auswerteeinrichtung zur Steuerung der Aufzeich-
nung oder Ausgabe der akustischen Information uUber
Lautsprecher (3, 4)

M16.4 in Abh&ngigkeit von der der akustischen Information zuge-

ordneten Ortsinformation.

An den geltenden Patentanspruch 16 schlieBen sich die abhangigen Patentan-
spruche 17 bis 19 an.

1.2 Der Senat erachtet als zustandigen Fachmann fir die Beurteilung des vorlie-
genden Gegenstands beziiglich Neuheit und erfinderischer Téatigkeit einen Diplom-
ingenieur (FH) bzw. Bachelor der Elektrotechnik mit Erfahrung auf dem Gebiet der
technischen Akustik. Dieser holt sich in Fragen der Funkubertra-
gung - beispielsweise bei der Verwendung bzw. Verbesserung von Funkmikrofo-
nen - Rat bei einem Ingenieur der Nachrichtentechnik oder arbeitet mit einem sol-

chen im Team zusammen.



Dieser Fachmann versteht, dass die durch die Positionsbestimmung erhaltene
Ortsinformation der akustischen Information jedenfalls dann zugeordnet wird,
wenn die Wiedergabe der akustischen Information von der durch die Positionsbe-
stimmung erhaltenen Ortsinformation abhangt (vgl. auch Eingabe des Anmelders
vom 16. September 2009, Seite 4, letzter Satz). Dies setzt in der Allgemeinheit
dieser Formulierung nicht voraus (enthalt aber den Fall), dass die Ortsinformation

gemeinsam mit der akustischen Information Gbertragen wird.

1.3 Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 16 kdnnen nicht
mehr als neu gelten (8 3 PatG).

Die Druckschrift D6 (JP 072 88512 A) beschreibt ein Funkmikrofonsystem
(,wireless microphone equipment®). Um ein Klangfeld und eine Beleuchtung zu
steuern, wird ein Funkmikrofonsystem ausgestattet, um eine Ortsbestimmung des
Mikrofons zusammen mit der Klangubertragung realisieren zu kénnen (vgl. dort

Abschnitt ,Purpose®).

Im Einzelnen zeigt die D6 ein System zur Wiedergabe von akustischer Information
(mittels Lautsprecher; vgl. speaker 113 — 116), welche von einem bewegbaren Mi-

krofon (vgl. wireless microphone transmitter, BZ 111) erfasst wurde,

M16.1 mit einem Ortungssystem zur Bestimmung einer Ortsinfor-
mation bezuglich der Position des bewegbaren Mikrofons
relativ zu zumindest zwei ortsfesten Punkten (,...plural re-
ceivers 10(8)-110 are used to obtain position information
of the wireless microphone...“) und

M16.2 einer Empfangseinrichtung fur die akustische Information
(das ,...transmission system of a wireless microphone

13

transmitter...“ umfasst notwendig eine Empfangseinrich-

tung fur die akustische Information) sowie



M16.3 einer Auswerteeinrichtung zur Steuerung der Ausgabe der
akustischen Information Uber Lautsprecher (,...with a cen-
tral processing unit 117, and a sound field controller
...control the sound field of speakers 113-116...%)

M16.4 in Abh&angigkeit von der der akustischen Information zuge-
ordneten Ortsinformation (,...control the sound field of
speakers 113-116...based on the obtained position infor-

mation.“).

Ersichtlich zeigt die Druckschrift D6 auch die Merkmale des geltenden Patentan-

spruch 1.

1.4 Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 16 erweisen sich
somit als nicht patentfahig.

2. Zum Hilfsantrag

Die geltenden Patentanspriiche nach Hilfsantrag unterscheiden sich von denen
des Hauptantrags lediglich bezlglich der abhangigen Patentanspriichen 3 und 5
(vgl. hierzu Anderungsmarkierungen auf Seiten 26 und 27 der GA). Die Gegen-
stande der unabhangigen Patentanspriiche 1 und 16 nach Hilfsantrag erweisen
sich somit ebenfalls als nicht patentfahig (vgl. Ausfuhrungen unter 1.).

3. Nachdem sich die Gegenstadnde der unabh&ngigen Patentanspriiche 1 und 16
sowohl in den Fassungen des Hauptantrags wie den Fassungen des Hilfsantrags
als nicht patentfahig erweisen, kann die beantragte Patenterteilung nicht erfolgen.
Mit den unabhangigen Patentanspriichen 1 und 16 fallen auch alle anderen (ab-
hangigen) Anspriche. Aus der Fassung des Antrags und dem zu seiner Begrin-
dung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem prozessualen Begehren

des Anmelders, das Patent ausschliel3lich in den beantragten Fassungen zu ver-
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teidigen (BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008 - X ZB 10/07, GRUR-RR 2008,
456 - Installiereinrichtung Tz. 22, mit weiteren Nachweisen).

4. Unter den gegebenen Umstanden konnte die Zulassigkeit der zur Entscheidung
vorgelegten Anspruchsfassungen dahinstehen. Der Senat weist im Ubrigen darauf
hin, dass die in den Patentanspriichen 3 und 5 (hach Haupt- und Hilfsantrag) ge-
lehrten Prinzipien dem Fachmann schon seit 1971 bekannt sind (vgl. nur die vom
Anmelder im Schriftsatz vom 16. September 2009 genannte Druckschrift
DE 2 027 572). Wie die akustische Information und die Ortsinformation gemein-
sam Ubertragen werden kann, wusste der Fachmann spatestens seit 1995 (vgl.
die Druckschrift D6).

5. Die Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr beruht auf Billigkeits-
erwagungen (8 80 Abs. 3 PatG). Das patentamtliche Prufungsverfahren und der
angegriffene Zurickweisungsbeschluss leiden an gravierenden Verfahrensfehlern
und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem ordnungsgemalien
Verfahren und einem ordnungsgemal3en Beschluss die Anmelderin von einer Be-

schwerde abgesehen hatte.

5.1 Die Prufungsstelle hat die hilfsweise beantragte miundliche Anhérung zu Un-
recht nicht durchgefiihrt und dadurch dem Anmelder das gebotene Recht auf Au-

Rerung verweigert.

Den mit dem einzigen Prifungsbescheid geéulierten Bedenken der Prifungsstelle
gegen das Patentbegehren hat der Anmelder schriftlich unter Angabe von Grin-
den widersprochen (vgl. Schriftsatz vom 16. September 2009). Der Anmelder hat
dargelegt, in welcher Weise er seiner Meinung nach den Mangelrigen der Pri-
fungsstelle Rechnung getragen hat. Weiter hat der Anmelder vorgetragen, dass
seiner Auffassung nach ein breit formulierter Patentanspruch nicht mit einem un-
klaren Patentanspruch verwechselt werden dirfe. Damit ist der Anmelder auf den

Vorhalt der Prifungsstelle eingegangen und hat der Auffassung der Prifungsstelle
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eine eigene Auffassung entgegengestellt, die nicht ungeeignet erscheint, die Auf-
fassung der Prifungsstelle zu entkraften. Bei dieser Sachlage bestand fur den An-
melder auch kein Anlass, die Anspriche weiter zu dndern. Da bislang lediglich ein
Prufungsbescheid ergangen war und der Anmelder sich mit den Bedenken der
Prufungsstelle auseinandergesetzt hat, konnte der Anmelder aus seiner Sicht da-
von ausgehen, die Prifungsstelle entweder zur Aufgabe ihrer Bedenken bewegen
zu kdénnen, oder aber vor einer endgultigen Zurtickweisung der Anmeldung die ex-
plizit beantragte Gelegenheit zu erhalten, in einer Anhérung den Dialog mit der
Prufungsstelle fortzufihren, um zu einer Annaherung der bisher gegensatzlichen

Auffassungen zu gelangen.

Bei einem solchen Sachstand ist eine Anhoérung in der Regel sachdienlich, denn
sie kann das Verfahren fordern, indem sie dem Anmelder und dem Prifer die
Moglichkeit bietet, ihre gegensatzlichen Auffassungen ausfiuhrlich in Rede und Ge-
genrede zu erértern. Bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der
Sachdienlichkeit hat der Prifer zwar einen Beurteilungsspielraum, der der gericht-
lichen Nachprifung entzogen ist (BPatGE 26, 44). Im vorliegenden Fall ist der
Rahmen, in dem er sich dabei frei bewegen kann, allerdings verlassen worden,
nachdem der beantragten Anhérung die Sachdienlichkeit allein deshalb abgespro-
chen wurde, weil nach Auffassung der Prifungsstelle ,...die gerligten Mangel
nicht beseitigt wurden und auch anderweitig keine Stellung dazu genommen wur-
de.” Der beantragten Anhoérung war die Sachdienlichkeit aus den oben genannten

Griunden nicht abzusprechen.

5.2 Der angegriffene Beschluss ist - entgegen 8 47 Abs. 1 PatG - nicht begrindet.

Gemall 847 Abs.1 PatG ist ein Beschluss dann nicht mit Grinden versehen,
wenn aus ihm nicht zu erkennen ist, welche tatsachlichen Feststellungen und wel-
che rechtlichen Erwagungen fur die getroffene Entscheidung maf3igebend waren
(BGHZ 39, 333 - Warmpressen, mit weiteren Nachweisen). Der ganzlich fehlen-

den Begrindung gleichzusetzen ist der Fall, dass die Begrindung - wie hier —
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sachlich inhaltslos ist. GemaR § 48 PatG kann eine Patentanmeldung nur zurick-
gewiesen werden, wenn der Gegenstand der Anmeldung nicht patentfahig i. S. v.
88 1 bis 5 PatG ist, wenn die Anmeldung nicht den Anforderungen der 88 34, 37
und 38 PatG genugt oder wenn die Anforderungen des § 36 PatG offensichtlich
nicht erfillt sind. Der angegriffene Zuriickweisungsbeschluss setzt sich mit keinem
dieser gesetzlichen Zuruckweisungsgrinde auseinander. Der stattdessen zur
Grundlage genommene Begriff der ,Unklarheit* als solcher ist dem Patentgesetz
als Patentierungshindernis nicht zu entnehmen (vgl. hierzu Senatsentscheidung
vom 8. Juli 2009 — 20 W (pat) 17/05, abrufbar unter www.bundespatentgericht.de);

er genugt daher nicht dem Begriindungserfordernis.

Dr. Mayer Kopacek Gottstein Musiol
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