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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 62 146.5-55

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 6. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dipl.-Ing. J. Mller und Dipl.-Phys. Arnoldi

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse H 04 Q des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 13. Juni 2008 aufgehoben und die Sache an

das Deutsche Patent- und Markenamtes zurtckverwiesen.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse H 04 Q - hat die
am 14. Dezember 2000 unter Inanspruchnahme der japanischen Prioritat
11-358820 vom 17. Dezember 1999 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss
vom 13. Juni 2008 mit der Begrundung zuruckgewiesen, der Begriff ,Effektivitats-
signal“ sei als unklare Phantasiebezeichnung anzusehen und dirfe schon gemaf
8 5 der Patentverordnung nicht verwendet werden; dies schlieRe die Gewahrbar-
keit des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aus. Der Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag vermittle nicht die von einem Patentanspruch zu fordernde Rechtssi-
cherheit. Im Ubrigen hat die Prufungsstelle den von der Anmelderin hilfsweise ge-
stellten Antrag auf Durchfihrung einer Anhérung mit der Begriindung abgewiesen,
diese konne offenbar lediglich den Vortrag gegensatzlicher Meinungen tber Klar-
heit und Unklarheit der diskutierten Begriffe erbringen, und wére insofern nicht

sachdienlich.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.



Sie beantragt in der mundlichen Verhandlung,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse H 04 Q des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 13. Juni 2008 aufzuheben
und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu ertei-

len:

Patentansprtiche 1 bis 14  gemald Hilfsantrag  vom
2. Oktober 2008,

Beschreibung und

4 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 4, vom 18. Januar 2001,
hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemaf 1. Hilfsantrag, Gberreicht in der mundli-
chen Verhandlung,

Beschreibung und Zeichnungen wie Hauptantrag.

AuBerdem beantragt sie die Ruckzahlung der Beschwerdegebdihr.

Der geltende Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag vom 2. Oktober 2008 (nunmehr
Hauptantrag) lautet unter Einfigung einer Gliederung:

,1 Fernbedienungssignal-Empfangsvorrichtung, welche aufweist:

2 eine Mehrzahl von Empfangseinrichtungen, um ein Fernbedie-

nungssignal zu empfangen;

3 eine Mehrzahl von Dekodierern, um das Fernbedienungssig-

nal zu dekodieren, um ein dekodiertes Signal zu erzeugen,



3a wobei jeder der Dekodierer mit einer entsprechenden Emp-

fangseinrichtung verbunden ist; und

4 einen Dekodierer-Auswahlteil, um einen aus der Mehrzahl von

Dekodierern auszuwahlen,

5 wobei die Mehrzahl von Dekodierern ein Signal, das die Effek-
tivitat des Fernbedienungssignals angibt, erzeugen, welches

die Effektivitat des Fernbedienungssignals angibt

5a und zwar basierend auf ldentifikationsinformationen, die in

dem Fernbedienungssignal enthalten sind, und
6 wobei der Dekodierer-Auswahlteil den einen aus der Mehrzahl
von Dekodierern in Ubereinstimmung mit einem Signal, das

die Effektivitat des Fernbedienungssignals angibt, auswahit.”

Gemal 1. Hilfsantrag sind an den Patentanspruch 1 nach Hauptantrag die folgen-

den Merkmale angeftigt (unter Fortfiihrung der Gliederung):

./ wobei jeder der Mehrzahl von Dekodierern aufweist:

7a eine Dekodiererschaltung, um das Fernbedienungssignal zu

dekodieren, um das dekodierte Signal zu erzeugen;

7b einen Extrahierteil, um die Identifikationsinformationen aus

dem Fernbedienungssignal zu extrahieren; und



7c einen Dekodier-Beurteilungsteil, um die ldentifikationsinforma-
tionen, die durch den Extrahierteil extrahiert wurden, mit vorre-
gistrierten Identifikationsinformationen zu vergleichen, um das
Signal, das die Effektivitat des Fernbedienungssignals angibt,

Zu erzeugen,

7d eine Beurteilungstabelle, in der als Identifikationsinformation
ein Adressencode zum Spezifizieren der zu steuernden bzw.

zu bedienenden Vorrichtung gespeichert ist,

8 wobei der Dekodier-Beurteilungsteil das Signal, das die Effek-
tivitat, des Fernbedienungssignals angibt, auf effektiv setzt,
wenn die extrahierten Identifikationsinformationen in der Beur-
teilungstabelle existieren und es auf ineffektiv setzt, wenn die
extrahierten Identifikationsinformationen nicht in der Beurtei-

lungstabelle existieren.®

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspru-
ches 1 sowohl gemaRl Haupt- als auch gemal 1. Hilfsantrag eine klare und voll-
standige Lehre zum technischen Handeln vermittle und durch den im Prifungsver-
fahren genannten wie durch den vom Senat mit Hinweis vom 11. Marz 2013 ein-
gefiihrten Stand der Technik weder neuheitsschadlich vorweggenommen noch na-

hegelegt sei.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.



1. Die statthafte und auch sonst zuldssige Beschwerde hat insoweit Erfolg, dass
sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurlickverweisung der
Anmeldung zur weiteren Behandlung — auf der Grundlage des in der mundlichen
Verhandlung uberreichten Patentanspruchs 1 gemaR 1. Hilfsantrag — an das Deut-
sche Patent- und Markenamt gemald 8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 und 3 PatG
fuhrt.

2. Die Anmeldung betrifft gemafd Beschreibungseinleitung eine Fernbedienungs-
signal-Empfangsvorrichtung, bei welcher insbesondere ein Infrarot-Fernbedie-
nungssignal von einer Vielzahl von in verschiedenen Richtungen orientierten opti-
schen Signalempfangseinrichtungen empfangen werden kann (Offenlegungs-
schrift, Sp. 1, Z. 5-31).

Es sei im Stand der Technik bekannt, die Ausgangssignale der Empfangseinrich-
tungen einer logischen Oder-Verknipfung zu unterziehen, um ein so zusammen-
gesetztes Signal in einen einzigen Dekodierer einzugeben und anhand des deko-
dierten Signals eine Vorrichtung fernzusteuern. Dabei bestehe jedoch das Pro-
blem, dass auch ein durch eine Rauschquelle in der Nahe einer der Empfangsein-
richtungen gestortes Ausgangssignal in das zusammengesetzte Signal eingehe
und dieses beeintrachtige (Offenlegungsschrift, Sp. 1, Z. 66 bis Sp. 2, Z. 23).

Von dieser Problemstellung ausgehend, liegt der Anmeldung nach den Angaben
in der Beschreibungseinleitung sinngemal die Aufgabe zu Grunde, eine Fernbe-
dienungssignal-Empfangsvorrichtung mit einer Vielzahl von Empfangseinrichtun-
gen zu schaffen, in welcher es mdglich ist, ein von einer der Empfangseinrichtun-
gen empfangenes rauschfreies Fernbedienungssignal auszuwéahlen (Offenle-
gungsschrift, Sp. 2, Z. 58-62).



Zur Lésung der Aufgabe sieht der Anspruch 1 gemald Hauptantrag, der dem zum
Zeitpunkt der Zuruckweisung der Anmeldung geltenden Hilfsantrag entspricht, ei-
ne Mehrzahl von Dekodierern vor (Merkmal 3), wobei jeder der Dekodierer mit ei-
ner entsprechenden Empfangseinrichtung verbunden ist (Merkmal 3a), wobei die
Mehrzahl von Dekodierern ein Signal erzeugen, das die Effektivitat des Fernbedie-
nungssignals angibt (Merkmal 5) und zwar basierend auf Identifikationsinformatio-
nen, die in dem Fernbedienungssignal enthalten sind (Merkmal 5a). Die Auswahl
eines der Dekodierer und damit einer der Empfangseinrichtungen erfolgt in Uber-
einstimmung mit einem Signal, das die Effektivitdt des Fernbedienungssignals an-
gibt (Merkmal 6).

3. Als Fachmann sieht der Senat einen Fachhochschulingenieur der Elektrotech-
nik mit Erfahrung in der Entwicklung von drahtlosen Fernsteuerungs- und -mess-

systemen.

4. Die Zuruckweisung der Patentanmeldung wurde von der Prifungsstelle maf3-

geblich mit fehlender Klarheit des Ausdrucks ,Effektivitat eines Fernbedienungs-

signals® begrundet.

Diese Beanstandung halt einer Uberpriifung nicht stand.

Der Ausdruck ,Effektivitat des Fernbedienungssignals® ist zwar weder ein dem
Fachmann gelaufiger Fachausdruck noch enthalt die Anmeldung hierzu eine Be-
griffsbestimmung. Der Fachmann wird den Ausdruck jedoch auf der Grundlage
des allgemeinen Bedeutungsinhalts des Wortes Effektivitat als Wirksamkeit des
Fernbedienungssignals im Kontext der in der Anmeldung offenbarten Lehre ver-
stehen. Unter einem effektiven oder wirksamen Fernbedienungssignal versteht der
Fachmann ein Signal, welches in der fernbedienten Vorrichtung die intendierte Be-
dienungsfunktion bewirkt. Hierzu wird es der Fachmann u. a. als erforderlich anse-
hen, dass das Signal am Ort der fernbedienten Vorrichtung tGberhaupt empfangen

werden kann, was z. B. von der Feldstarke des Signals am Empfangsort abhangt.



Weiterhin sollte das Signal hinreichend von Storsignalen unterschieden werden
konnen, was z. B. anhand des Signal-Rausch-Abstandes bestimmt werden kénn-
te. Falls der Nutzinhalt des Fernbedienungssignals durch Fehlerkorrekturmafl3nah-
men geschitzt ist, ware eine hinreichend kleine Fehlerrate des Signals erforder-
lich, damit das Signal rekonstruiert werden kann. Schlief3lich sollte das Signal den
erforderlichen Informationsinhalt zeigen, im Falle der Adressierung einer Untersta-
tion z. B. die zutreffende Adresse, und insbesondere auch die gewlnschte Bedie-

nungsfunktion eindeutig kennzeichnen.

Das im geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag beanspruchte Signal, das die Ef-
fektivitat eines Fernbedienungssignals angibt, kann daher im Verstandnis des
Fachmanns jede der vorstehend genannten und auch weitere physikalische oder
informationstechnische Eigenschaften des Fernbedienungssignals betreffen, so-
weit diese Eigenschaft basierend auf Identifikationsinformationen bestimmt wird,

die in dem Fernbedienungssignal enthalten sind.

Unter einer ldentifikationsinformation versteht der Fachmann eine aus dem Fern-

bedienungssignal extrahierbare Information, die das Signal unterscheidbar von an-
deren Signalen macht und z. B. eine Fernbedienungsvorrichtung kennzeichnen
kann (Offenlegungsschrift, Sp. 3, Z. 23-29).

Der Ausdruck ,Effektivitat des Fernbedienungssignals® stellt nach Auffassung des
Senats daher nicht die Klarheit der technischen Lehre des Anspruchs 1 gemali
Hauptantrag in Frage, sondern fuhrt vielmehr dazu, dass unter den Anspruch 1
gemal Hauptantrag eine grof3e Anzahl von Gegenstanden fallt. Ein weit gefasster
Anspruch muss fur jeden seiner Gegenstande die Voraussetzungen fur eine Pa-
tentierung erfullen, d. h. er muss u. a. ausfuhrbar, neu und erfinderisch sein
(Schulte, PatG, 8. Aufl., § 34, Rdnr. 147, 148, 149 m. w. N.).

5. Die Gegenstande der Anspriiche gemald Hauptantrag gehen in zulassiger Wei-

se auf die urspriingliche Offenbarung zurtick.



6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht gegentber
dem Stand der Technik gema&fR der Druckschrift

(1) JP 4-113799 A

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit (8 1 in Verbindung mit § 4 PatG).

Zur Druckschrift (1) gibt es eine deutschsprachige Ubersetzung, die auf Veranlas-
sung der Prifungsstelle erstellt wurde und die der Senat mit Hinweis vom
11. Mérz 2013 in das Verfahren eingefuhrt hat. Im Folgenden wird auf Textstellen

in dieser Ubersetzung Bezug genommen.

Die Druckschrift (1) zeigt eine Fernbedienungssignal-Empfangsvorrichtung, die ei-
ne Mehrzahl von Empfangseinrichtungen und eine Mehrzahl von Signalverarbei-
tungseinheiten, jedoch keine Mehrzahl von Dekodierern aufweist. In Worten des
geltenden Patentanspruchs 1 ausgedrickt, ist aus der (1) somit Folgendes be-
kannt (Unterschiede zum Anspruch 1 gemafR Hauptantrag durch Anderungskenn-

zeichen gekennzeichnet): eine

1 Fernbedienungssignal-Empfangsvorrichtung (S. 2, An-

spruch 1), welche aufweist:
2 eine Mehrzahl von Empfangseinrichtungen, um ein Fern-
bedienungssignal zu empfangen (Lichtsender/-empfan-

ger 3, S. 2, Anspruch 1, Fig. 2, Bezugszeichen D;);

3ieiveise  €INe Mehrzahl von Dekeodierern Signalverarbeitungsein-

heiten 9 (S.8, zweiter Abs. und Fig. 2, Bezugszei-
chen9), um das Fernbedienungssignal zu—dekedie-
rerumzuformen, um ein dekediertes-Signal in Rechteck-

form zu erzeugen,
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awiweise WObei jeder der Dekedierer Signalverarbeitungseinhei-

4tei|weise

5teilweise

5a

6teilweis,e

ten 9 mit einer entsprechenden Empfangseinrichtung 3
verbunden ist (Fig. 2); und

einen DBekedierer-Auswahlteil (Umschalter 5), um einen
aus der Mehrzahl von Bekodierern Signalverarbeitungs-

einheiten 9 auszuwahlen (durch Auswahl des Lichtemp-

fangers 3, S. 2, Anspruch 1 und Fig. 2),

wobei die Mehrzahl von Dekodierern Signalverarbei-

tungseinheiten 9 ein Signal (Seite 15, mitte und

Fig. 7(b)), das die Effektivitdt des Fernbedienungssignals
angibt (dort Datensignale und Rauschsignale kénnen
identifiziert werden, S. 14 und S. 16, mitte), erzeugen,
welches die Effektivitdt des Fernbedienungssignals an-
gibt

und zwar basierend auf Identifikationsinformationen
(Identifikationscode), die in dem Fernbedienungssignal
enthalten sind (S. 14 und S. 16, mitte), und

wobei der Dekodierer-Auswahlteil (5) den-einen die eine
aus der Mehrzahl von Bekodierern Signalverarbeitungs-

einheiten (dort durch Auswahl eines Lichtempfangers 3)

in Ubereinstimmung mit einem Signal, das die Effektivitat
des Fernbedienungssignals angibt, auswahlt (S. 2, An-
spruch 1 und Seite 16, mitte).
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Die in der (1) beschriebenen Fernbedienungssignale enthalten einen Identifika-
tionscode, der aus einem Infrarot-Impulszug von 10 ms Dauer und einem nachfol-
genden Leersignal von 20 ms Dauer besteht (Fig. 7(a), Teil A und B sowie S. 14).
Wenn dieser ldentifikationscode ungestort empfangen wird, erzeugen die Signal-
verarbeitungseinheiten 9 ein Signal in Rechteckform, das ein 10 ms andauerndes
Low-Signal gefolgt von einem 20 ms langen High-Signal umfasst (Fig. 7(b), S. 15
mitte und S. 16, mitte). Das Ausgangssignal der Signalverarbeitungseinheit 9 stellt
mit dem oben angegebenen Verstandnis des Fachmanns ein Signal dar, das die
Effektivitat bzw. Wirksamkeit des Fernbedienungssignals angibt, denn es zeigt
Folgendes an:

— ein Low-Signal zeigt an, dass ein Infrarot-Signal vorhanden ist
(S. 12, zweiter Abs.), d. h. mit ausreichender Feldstarke emp-
fangen wird;

— ein Low-Signal, dessen Dauer geringer als 10 ms ist, zeigt an,
dass nicht Fernbedienungssignale, sondern Rauschsignale
empfangen werden (S. 15, letzter vollstandiger Satz);

— ein 10 ms andauerndes Low-Signal zeigt an, dass der Identifi-
kationscode des Fernbedienungssignals empfangen wird, der
maoglicherweise von Rauschsignalen tberlagert wird (S. 15, mit-
te und S. 16, zweiter vollstandiger Satz);

— ein 10 ms andauerndes Low-Signal gefolgt von einem 20 ms
langen High-Signal zeigt an, dass der empfangene Identifika-
tionscode des Fernbedienungssignals nicht von Rauschsigna-

len Gberlagert ist (S. 16, mitte).

Der beanspruchte Gegenstand unterscheidet sich von der aus der (1) entnehmba-
ren Vorrichtung somit dadurch, dass an die Stelle der Mehrzahl von Signalverar-
beitungseinheiten eine Mehrzahl von Dekodierern treten, um das Fernbedienungs-
signal zu dekodieren, um ein dekodiertes Signal zu erzeugen. Dieser Unterschied

kann das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit nicht begriinden, denn die (1)
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vermittelt dem Fachmann die Lehre, dass eine Identifikationscodeerfassungs-/Um-
schaltersteuereinheit 4 den Identifikationscode erfasst (S. 6 letzter Abs., Fig. 2,
Bezugszeichen 4) indem sie die Ausgénge der Signalverarbeitungseinheiten in
den einzelnen Empfangseinheiten tiberwacht und die Pulsdauern (Dauer des Low-
Signals) sowie Pulspausen (Dauer des High-Signals) misst (S. 15 Mitte bis S. 16
Mitte), was der Fachmann im Zusammenhang mit pulsweiten- bzw. pulspausenco-
dierten Fernbedienungssignalen als Dekodieren bezeichnet. Um Signale mehrerer
Ausgéange zu dekodieren, hat der Fachmann Veranlassung, fir jeden Ausgang der

Signalverarbeitungseinheiten 9 jeweils einen Dekodierer in Betracht zu ziehen.

Die Anmelderin hat in der Verhandlung sinngemal vorgetragen, dass die Aus-
gangssignale der Signalverarbeitungseinheiten nicht nur parallel, sondern auch
von einem einzigen Dekodierer sequentiell dekodiert werden kénnten. Dieses Ar-
gument kann nicht greifen, denn dann wirden — ohne Vorkehrungen zur Signal-
speicherung, zu der die (1) keine Anregung gibt — beim Erscheinen eines Low-Sig-
nals am Ausgang einer Signalverarbeitungseinheit fir max. (10 + 20) ms die Aus-

gange der anderen Einheiten nicht mehr Gberwacht werden kénnen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ergibt sich nach Uberzeugung des Senats somit

in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik.

7. Mit dem neu vorgelegten Anspruch 1 gemal 1. Hilfsantrag wird eine Fernbedie-
nungssignal-Empfangsvorrichtung beansprucht, die hinsichtlich der Erzeugung
des Signals, das die Effektivitat des Fernbedienungssignals angibt, auf die konkre-
te Ausgestaltung nach dem Ausfuihrungsbeispiel beschrankt ist. Aus dem Fernbe-
dienungssignal wird die Identifikationsinformation extrahiert. Falls die extrahierte
Information als Adressencode zum Spezifizieren der zu steuernden Vorrichtung in
einer Beurteilungstabelle existiert, wird das Signal, dass die Effektivitat des Fern-
bedienungssignals angibt, auf ,1“ (effektiv) gesetzt, falls die extrahierte Information
nicht in der Beurteilungstabelle existiert, wird das Signal auf ,0“ (ineffektiv) gesetzt
(vgl. Offenlegungsschrift, Sp. 4, Z. 59 bis Sp. 5, Z. 4).
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8. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal} 1. Hilfsantrag geht in zulassiger Wei-
se auf folgende Offenbarungsstellen der am 14. Februar 2000 eingereichten eng-
lischsprachigen Unterlagen zurtick: Anspriiche 1, 2, Fig. 2, 3, sowie Beschreibung,
S. 6, letzter Abs. bis S. 7, zweiter Abs., S. 8, erster Abs., letzter Satz bis S. 9, ers-
ter Abs.

9. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag ist gegenuber der
Druckschrift (1) und den vom Senat mit Hinweis vom 11. Marz 2013 in das Verfah-

ren eingefuhrten Druckschriften

(2) US 4663 768 A

(3) Tietze, U., Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik 8., tGiber-
arbeitete Auflage, Berlin u. a.: Springer-Verlag, 1986, Vorwort
und S. 193, 224, 225, 241, 242. ISBN: 3-540-16720-X.

neu und beruht auch auf einer erfinderischen Téatigkeit.

9.1 Keiner der Druckschriften kdnnen die Merkmale 7b, 7c, 7d und 8 des Patent-

anspruchs gemalf 1. Hilfsantrag entnommen werden.

9.2 Ausgehend von der Druckschrift (1) mag sich fur den Fachmann in der Praxis
die Anregung geben, in der Identifikationscodeerfassungs-/Umschaltersteuerein-
heit (Fig. 2, Bezugszeichen 4) Extrahierteile vorzusehen, um die Identifikationsin-
formation aus dem Fernbedienungssignal zu erfassen bzw. zu extrahieren (S. 14).
Auch mag sich die Anregung ergeben, in der Identifikationscodeerfassungs-/Um-
schaltersteuereinheit Beurteilungsteile vorzusehen, um die extrahierten ldentifika-
tionsinformationen mit vorregistrierten Informationen zu vergleichen, denn um zu
beurteilen (S. 15 Mitte), ob der Identifikationscode bestimmte Eigenschaften auf-
weist (Pulsdauer 10 ms, Pulspause 20 ms), missen diese Eigenschaften notwen-

digerweise vorregistriert sein.
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Aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik erhalt der Fachmann je-
doch keine Anregung, jeden der Mehrzahl von Dekodierern mit einer Beurteilungs-
tabelle auszugestalten, in der als Identifikationsinformation ein Adressencode zum
Spezifizieren der zu steuernden bzw. zu bedienenden Vorrichtung gespeichert ist,
wobei der Dekodier-Beurteilungsteil das Signal, das die Effektivitat des Fernbedie-
nungssignals angibt, auf effektiv setzt, wenn die extrahierten Identifikationsinfor-
mationen in der Beurteilungstabelle existieren und es auf ineffektiv setzt, wenn die
extrahierten Identifikationsinformationen nicht in der Beurteilungstabelle existieren,
denn dies eroffnet die Moglichkeit, die Effektivitdt des Signals auch vom jeweiligen
Dekodierer abhéngig zu machen, indem in den Dekodierern unterschiedliche
Adressencodes gespeichert werden, die die zu steuernde Vorrichtung spezifizie-

ren.

Damit gilt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik nicht nur als neu, sondern beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

9.3 Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes des Patentanspruches 1
gemal 1. Hilfsantrag ist gegeben. Die Erfindung ist auch in der Anmeldung - unter
Bertcksichtigung des oben unter 3. dargelegten fachmannischen Verstandnisses -

so deutlich und vollstéandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

9.4 Damit kann der Senat die fehlende Patentfahigkeit des Gegenstandes des Pa-

tentanspruches 1 gemalfd 1. Hilfsantrag nicht feststellen.
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10. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung
mit dem geltenden Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag zur weiteren Prifung an das
Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen. 8 79 Abs. 3 Satz 1 PatG
bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann,
ohne in der Sache selbst zu entscheiden. Eine Zurlckverweisung kommt insbe-
sondere dann in Betracht, wenn die Grunde, die der angefochtenen Entscheidung
zugrunde liegen, nicht mehr bestehen (8§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nummer 1 PatG), aber
eine neue Sachprufung 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. Busse, PatG, 7. Aufl., 8 79 Rdn. 77, 86, 87; Schulte, PatG, 8. Auf-
lage, 8 79 Rdn. 20, 27).

Dies ist vorliegend der Fall, da sich der Zurickweisungsbeschluss vom
13. Juni 2008 und auch die vorangegangenen Prifungsbescheide mal3geblich auf
Klarheitsbeanstandungen stiitzen, die nach Uberzeugung des Senats zumindest
gegentber dem in der mundlichen Verhandlung als Hauptantrag gestellten Hilfs-
antrag vom 2. Oktober 2008 nicht berechtigt sind. Auch hat das Deutsche Patent-
und Markenamt im Verfahren nach § 44 PatG bislang nur das vor dem ersten Pri-
fungsbescheid gednderte bzw. in Erwiderung auf die Prifungsbescheide geander-
te Patentbegehren geprift und augenscheinlich auch die Recherche darauf be-
grenzt. Durch den im Beschwerdeverfahren vorgelegten Anspruch 1 gemaf
1. Hilfsantrag umfasst das Patentbegehren nunmehr Merkmale, die bei der Pri-
fung bislang nicht bericksichtigt wurden. Insbesondere ist aus der Akte nicht er-
kennbar, dass nach den im geltenden Patentanspruch 1 gemalf 1. Hilfsantrag ent-
haltenen Merkmalen 7d und 8, die aus der Beschreibung aufgenommen wurden,

recherchiert wurde.
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Nachdem nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein einer Patenterteilung ent-
gegenstehender Stand der Technik existiert und eine sachgerechte Entscheidung
nur aufgrund einer vollstandigen Recherche des relevanten Standes der Technik
ergehen kann, wofir in erster Linie die Prifungsstellen des Deutschen Patent- und
Markenamts berufen sind, war die Sache zur weiteren Prifung und Entscheidung

an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

Der Prufungsstelle obliegt bei der erneuten Prifung ebenso die Entscheidung dar-

Uber, ob die Anmeldung die sonstigen Erfordernisse des Patentgesetzes erfullt.

11. Fir die Rickzahlung der Beschwerdegebihr geméanR § 80 Abs. 3 PatG bestand
keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebihr zuriickgezahlt wird, steht im
pflichtgeméalRen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund be-
sonderer Umstande unbillig wére, die Gebihr einzubehalten. Solche besonderen
Umstande kénnen u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Prifungsstelle
liegen, soweit der Verfahrensverstol3 ursachlich fir die Beschwerdeeinlegung war
(vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl.,, § 73 Rdn. 132 ff. m. Nw.; Benkard, PatG, 10. Aufl.,
§ 80 Rdn. 23 und 28 m. Nw.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal,
BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerat; BPatG
Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk).

Vorliegend hat die Prifungsstelle zwar verfahrensfehlerhaft gehandelt, indem sie
die Anmeldung durch Beschluss vom 13. Juli 2008 zurtickgewiesen hat, ohne zu-
vor die von der Anmelderin mit Eingabe vom 9. Mai 2008 hilfsweise beantragte
Anhorung durchzufuhren. Dies schon im Hinblick darauf, dass eine einmalige An-
horung im Prifungsverfahren vor dem Patentamt nach tiberwiegender Auffassung
in der Rechtsprechung grundsétzlich als sachdienlich i. S. d. 8§ 46 Abs. 1 Satz 2
PatG anzusehen ist, weil eine Anhorung Anmelder und Prifer die Mdglichkeit bie-
tet, ihre — gegensatzlichen - Auffassungen ausfuhrlich in Rede und Gegenrede zu
erdrtern, was in der Regel eine schnellere und bessere Klarung der Sach- und

Rechtslage als eine schriftliche Auseinandersetzung und damit eine Forderung
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des Verfahrens verspricht (vgl. u.a. BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor;
BPatGE 49, 111, 112 - Anhorung im Prufungsverfahren; BPatG
v. 10. August 2007, 14 W (pat) 16/05; BPatG v. 1. August 2008, 20 W (pat) 31/08;
BPatG v. 21. April 2009, 21 W (pat) 47/05; Schulte, a.a.O., 846 Rdn.8-9

m. Nw.).

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr kommt gleichwohl nicht in Betracht, da
die fehlerhaft unterbliebene Anhérung nicht urséchlich fur die Beschwerdeeinle-
gung war. Ohne eine Anderung in der Sach- und Rechtslage, die den Kausalver-
lauf hatte beeinflussen kdonnen, kann nicht hypothetisch unterstellt werden, dass
der Prifer allein durch die erneute Darlegung der Auffassung der Anmelderin in ei-
ner Anhérung zu der als unklar beanstandeten Begrifflichkeit ,der Effektivitat eines
Signals” seine Rechtsmeinung hierzu geédndert und sich deshalb die Einlegung der
Beschwerde ertbrigt hatte. Dem steht auch nicht entgegen, dass sich die rechtli-
che Beurteilung der Prifungsstelle jedenfalls in Bezug auf ,ein Signal, das die Ef-
fektivitat eines/des Fernbedienungssignals angibt® im Beschwerdeverfahren letzt-
lich als nicht zutreffend erwiesen hat. Denn eine unrichtige Beurteilung allein ist
kein Grund fur die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr (vgl. Schulte, 8. Aufl., § 73
Rdn. 130 m. Nw.).

Dr. Hartung Kirschneck J. Muller Arnoldi
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