BUNDESPATENTGERICHT
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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2008 041 582.0-55

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 13. Oktober 2014 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die
Richterin Kopacek sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und

Dipl.-Ing. Univ. Albertshofer

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H 01 Q des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 16. November 2010 wird
aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung - auf der
Grundlage des in der mundlichen Verhandlung am
13. Oktober 2014 Ubergebenen Anspruchs 1 - an das Deut-

sche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fir IPC-Klasse H 01 Q -
hat die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Antennenvorrichtung mit einem in-
tegral auf das Gehause der elektronischen Vorrichtung beschichteten Oberfla-
chenantennenmuster durch Beschluss vom 16. November 2010 zurtickgewiesen.
Der Zurlickweisung lagen die Patentanspriche 1 bis 5 vom 19. Juli 2010, einge-

gangen am gleichen Tag, zugrunde.

Die Prufungsstelle begrindet ihren Zuriickweisungsbeschluss damit, dass die An-
meldung insgesamt zurlckzuweisen war, weil der Mangel der fehlenden Neuheit

des geltenden Anspruchs 1 nicht behoben wurde.

Hiergegen richtet sich die zulassige Beschwerde der Anmelderin vom
17. Januar 2011 (elektronisch eingelegt am 17.01.2011), mit der sie ihre Anmel-

dung weiterverfolgt.



Der Bevollmachtigte der Anmelderin beantragt:
den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse H 01 Q des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 16. November 2010 aufzuhe-
ben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender
Unterlagen zu erteilen:
Patentanspriche:
Patentanspruch 1, tberreicht in der mundlichen Verhandlung am
13. Oktober 2014,
Patentansprtiche 2 bis 4 vom 17. Januar 2011
Beschreibung:
noch anzupassende Beschreibung

Zeichnungen:

Figurenl bis 11, beim DPMA  eingegangen am
25. November 2008.

Ferner wird die Rickzahlung der Beschwerdegeblhr beantragt.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

1. Antennenvorrichtung mit
einem Antennenmodul (231),
einem Gehause (21) einer elektronischen Vorrichtung mit
einer inneren Oberflache (212) und
einer aulReren Oberflache (211),
einem Oberflachenantennenmuster (3), das durch eine Film-
beschichtungstechnologie auf der auf3eren Oberflache (211)
des Gehéuses (21) der elektronischen Vorrichtung gebildet ist,
um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrahlungsfre-
quenz zu senden und zu empfangen,
einem Signalleitweg (27), der durch das Gehause (21) von der
aul3eren Oberflache (211) zur inneren Oberflache (212) ver-
lauft, dessen Ende (27a) an der aulReren Oberflache (211) mit
dem Oberflachenantennenmuster (3) elektrisch verbunden ist
und dessen anderes Ende (27b) an der inneren Oberfla-
che (212) elektrisch mit einer Antennensignalspeiselei-
tung (26) verbunden ist,
die zwischen den Signalleitweg (27) und das Antennenmo-
dul (231) geschaltet ist, um das vom Oberflachenantennen-
muster (3) empfangene Drahtlossignal zu dem Antennenmo-
dul (231) zu leiten,
wobei der Signalleitweg (27) durch Galvanisieren eines am
Gehause (21) angebrachten Durchgangslochs mit einem elek-
trisch leitenden Material geformt ist.

Wegen der geltenden Unteranspriiche 2 bis 4 sowie der weiteren Einzelheiten

wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.



Die Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Be-
schlusses und zur Zurliickverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt auf
der Grundlage des neu gefassten Patentanspruchs 1, weil dieser Anspruchsge-
genstand noch keiner Prifung durch die Prufungsstelle des Deutschen Patent-
und Markenamts unterzogen worden ist (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Der Anmeldegegenstand betrifft eine in der Drahtlostechnologie verwendete An-
tennenvorrichtung und insbesondere eine Antennenvorrichtung mit einem Oberfla-
chenantennenmuster, das durch Filmbeschichtung auf dem Gehause einer elek-
tronischen Vorrichtung gebildet ist (vgl. urspr. Beschr. S. 1, 1. Abs.). Herkdmmli-
cherweise wirde die Antenne an einer vorbestimmten Position am Geh&use der
elektronischen Vorrichtung montiert. Wenngleich einige Antennen dafiir vorgese-
hen seien, in die elektronischen Vorrichtungen eingebettet zu werden, wirden die-
se Antennen einzeln hergestellt und dann an vorbestimmten Positionen innerhalb
elektronischer Vorrichtungen montiert und elektrisch mit den Leiterplatten der elek-
tronischen Vorrichtungen verbunden. Solche Herstellungsprozesse seien nicht nur
mihsam, sondern sie wirden auch die Herstellungskosten und die Herstellungs-
zeit erhdhen. Ferner sei es nach dem Einbauen der Antennen in elektronische
Vorrichtungen notwendig, die Antennen einzustellen, um die Funktionsweise der
Antennen zu optimieren (vgl. urspr. Beschr. S. 2, letzter Abs.). Es sei daher er-
wunscht, eine Antennenvorrichtung bereitzustellen, die integral auf dem Gehause
der elektronischen Vorrichtung geformt sei, um die Herstellungsprozesse zu ver-
einfachen und die Herstellungskosten und die Herstellungszeit zu verringern. Es
stelle sich daher die Aufgabe, eine integral geformte Antennenvorrichtung mit ei-
nem durch eine Filmbeschichtungstechnologie gebildeten Oberflachenantennen-
muster bereitzustellen. Des Weiteren sei es Aufgabe, eine Antennenvorrichtung
mit einem Oberflachenantennenmuster und einem Antennenkopplungselement

bereitzustellen.



Die vorstehenden Aufgaben sollen durch eine Antennenvorrichtung gemafl dem
geltenden Patentanspruch 1 geldst werden, der sich in folgende Merkmale glie-

dern lasst:

Der geltende Patentanspruch 1 mit eingeftigter Merkmalsgliederung lautet:

1. Antennenvorrichtung mit

M1 einem Antennenmodul (231),

M2 einem Gehé&use (21) einer elektronischen Vorrichtung mit

M3 einer inneren Oberflache (212) und

M4 einer aulReren Oberflache (211),

M5 einem Oberflachenantennenmuster (3), das durch eine Film-
beschichtungstechnologie auf der &uf3eren Oberflache (211)
des Gehauses (21) der elektronischen Vorrichtung gebildet
ist, um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrah-
lungsfrequenz zu senden und zu empfangen,

M6 einem Signalleitweg (27), der durch das Gehause (21) von
der &ufReren Oberflache (211) zur inneren Oberflache (212)
verlauft, dessen Ende (27a) an der &aufReren Oberfla-
che (211) mit dem Oberflachenantennenmuster (3) elektrisch
verbunden ist und dessen anderes Ende (27b) an der inne-
ren Oberflache (212) elektrisch mit einer Antennensignal-
speiseleitung (26) verbunden ist,

M7 die zwischen den Signalleitweg (27) und das Antennenmo-
dul (231) geschaltet ist, um das vom Oberflachenantennen-
muster (3) empfangene Drahtlossignal zu dem Antennenmo-
dul (231) zu leiten,

M8 wobei der Signalleitweg (27) durch Galvanisieren eines am
Gehéause (21) angebrachten Durchgangslochs mit einem

elektrisch leitenden Material geformt ist.



Dieser in seiner Formulierung klargestellte Patentanspruch 1 ist zulassig, denn
seine Merkmale sind in dem ursprunglichen Patentanspruch 1 und auf Seite 8,
Zeilen 8 bis 11 der urspringlichen Beschreibung als zur Erfindung gehérend offen-
bart.

2. Die vorliegende Anmeldung richtet sich ihrem Inhalt nach an einen Diplominge-
nieur (FH) der Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik, der mit der Entwicklung von
Antennen beschaftigt ist, die in oder an Gehéausen einer elektronischen Vorrich-

tung anzubringen sind.

3. Die Antennenvorrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist unzweifel-
haft gewerblich anwendbar und gilt auch gegentiber dem bisher bekannt geworde-

nen Stand der Technik nach den Druckschriften

D1 DE 102007 008 566 Al,
D2 DE 102007 011 549 A1,
D3 DE 10 2007 008 575 A1,
D4 USS5677 698 A,

D5 EP 1667282 A1,

D6 DE 10 2007 006 463 Al,
D7 EP 1439603 A1,

D8 EP 1686 651 A2,

D9 DE 101 19531 Al und
D10 US 6,667,719 B2

als neu.

Keine der vorstehenden Druckschriften beschreibt eine Antenne, bei der gemaf
dem Merkmal M8 der Signalleitweg, also der im Gehéausedurchbruch befindliche
Teil der Antennensignalspeiseleitung, durch Galvanisieren eines am Gehause an-

gebrachten Durchgangslochs mit einem elektrisch leitenden Material geformt ist.



3.1 Die Druckschrift D9 (im Zurtckweisungsbeschluss als (1) zitiert), auf welche
die Prufungsstelle ihren Zurtickweisungsbeschluss gestitzt hat, betrifft eine mobile
Rechnereinheit, insbesondere einen Personal Digital Assistant (PDA), bei dem ei-
ne Antenne auf dem Gehéduse aufgebracht sein kann. Als bevorzugtes Ausfih-
rungsbeispiel wird in der Druckschrift konkret eine Antenne sowie deren Integra-
tion in den Deckel des Gehauses beschrieben und dargestellt (vgl. Sp. 1, Z. 64 ff.
und Fig. 1, Antenne 3). Die Antenne kann bspw. aufgeklebt (vgl. Sp. 1, Z. 60-63)
oder als gedruckte Struktur (vgl. Sp. 2, Z. 34-37 und Sp. 3, Z. 18-19) realisiert wer-
den. Die Antenne wird Uber ein als Hochfrequenzleitung (vgl. Fig. 1, 7 i. V. m.
Sp. 3, Z. 44-47) ausgebildetes Scharnier gespeist. Bis auf diese Angabe und den
aus der Figur 1 entnehmbaren Gegebenheiten sind explizit keine weiteren Ausfuh-
rungen bezlglich der Fihrung einer Antennenspeiseleitung in oder durch das die

Antenne tragende Gehause gemacht.

Der Druckschrift D9 zeigt demnach eine Antennenvorrichtung mit

einem Antennenmodul (vgl. Fig. 1, Funkeinheit 2)(Merkmal M1) und

einem Gehause einer elektronischen Vorrichtung (vgl. Fig. 1, Deckel 6) (Merk-
mal M2) mit

einer inneren Oberflache (Innenseite Deckel 6) (Merkmal M3) und

einer aulR3eren Oberflache (AuRenseite Deckel 6) (Merkmal M4), welche aufweist:

ein Oberflachenantennenmuster (vgl. Fig. 1, Antenne 3), das durch eine Filmbe-
schichtungstechnologie (vgl. Sp. 2, Z. 34-37 und Sp. 3, Z. 18-19) auf der aulReren
Oberflache (AuRRenseite Deckel 6) des Gehéauses (Deckel 6) der elektronischen
Vorrichtung gebildet ist, um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrah-

lungsfrequenz zu senden und zu empfangen (Merkmal M5),



einen Signalleitweg (vgl. Fig. 1, Hochfrequenzleitung 7), der-durch-das-Gehause
von-der-aulBeren Oberflache zur-inneren Oberflache verlauft, dessen Ende an der
aulReren Oberflache mit dem Oberflachenantennenmuster (vgl. Fig. 1, Antenne 3)
elektrisch verbunden ist und dessen anderes Ende an der inneren Oberflache
elektrisch mit einer Antennensignalspeiseleitung verbunden ist (vgl. Fig. 1, Leitung
von Funkeinheit 2) (Merkmal M6giw.),

die zwischen den Signalleitweg (vgl. Fig. 1, Hochfrequenzleitung 7) und das An-
tennenmodul (vgl. Fig. 1, Funkeinheit 2) geschaltet ist, um das vom Oberflachen-
antennenmuster (vgl. Fig. 1, Antenne 3) empfangene Drahtlossignal zu dem An-
tennenmodul zu leiten, (Merkmal M7).

Eine Durchkontaktierung nach dem Merkmal M8 ist nicht realisiert.

3.2 Die im parallelen US-Verfahren genannte Druckschrift D10 bezieht sich auf ei-
ne Antenne in Form eines Logos (vgl. Bezeichnung). Die Antenne ist Bestandteil
eines Antennensystems filr einen Drahtlosadapter der im Basisgehduse eines
tragbaren Computers lokalisiert sein kann (vgl. Sp. 6, Z. 5-7) und fur die Kommuni-
kation mit einem drahtlosen Kommunikationsnetzwerk dient (vgl. Sp. 6, Z. 16-17).
Die Antenne kann auf der Oberflache des oberen Teilgehdauses des tragbaren
Computersystems (vgl. Fig. 3, Antenne 30 i. V. m. Sp. 7, Z. 33-34) aufgedruckt, al-
so in einer Filmbeschichtungstechnologie wie beim Anmeldegegenstand, oder auf-
gepragt werden (vgl. Sp. 7, Z. 38-39). Gemal einer Ausfuhrungsvariante kann der
Drahtlosadapter Uber ein Koaxialkabel mit der Antenne gekoppelt werden (vgl.
Sp. 6, Z. 54-56), respektive Uber eine am oberen Teilgehduse des Computers be-
findlichen Steckbuchse mit der Antenne verbunden werden (vgl. Fig. 1, Steck-
buchse 131), wobei die Steckbuchse mit der Antenne Uber ein nicht explizit darge-
stelltes Koaxialkabel, im anmeldungsgemaéafen Sinne eine Antennensignalspeise-
leitung, verbunden ist (vgl. Fig. 1, Steckverbindung 131 i. V. m. Sp. 6, Z. 56-59).
Aus diesen Angaben und der Darstellung in Figur 3 schliet der Fachmann
zwanglos auf eine von aul3en nicht sichtbare Kabelfihrung der Antennensignal-

speiseleitung innerhalb des oberen Teilgehduses des Computers bis zu der auf
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der Oberflache als Logo ausgebildeten Antenne. Funktionsnotwendigerweise
muss daher im oberen Teilgehduse auch ein Durchbruch vorhanden sein, um die
Antennensignalspeiseleitung mit der Antenne zu kontaktieren, so dass ein Teil der
Antennensignalspeiseleitung im Inneren des Teilgehduses und ein weiterer Teil
der Antennensignalspeiseleitung durch den Geh&ausedurchbruch, also einem Loch
Im Gehéause gefuhrt ist.

Aus der Druckschrift D10 ist folglich eine Antennenvorrichtung entnehmbar, mit

einem Antennenmodul (vgl. Fig. 2A, wireless adapter) (Merkmal M1) und

einem Gehause einer elektronischen Vorrichtung (vgl. Fig. 3, cover 18) (Merk-
mal M2) mit

einer inneren Oberflache (vgl. Fig. 3, Innenseite von cover 18) (Merkmal M3) und

einer &ulReren Oberflache (vgl. Fig. 3, Aul3enseite von cover 18) (Merkmal M4),

einem Oberflachenantennenmuster (vgl. Fig. 3, Antenne 30 i. V. m. Sp. 7, Z. 33-
34), das durch eine Filmbeschichtungstechnologie auf der auf3eren Oberflache
des Gehauses der elektronischen Vorrichtung gebildet ist (vgl. Sp. 7, Z. 38-39),
um ein Drahtlossignal einer vorbestimmten Ausstrahlungsfrequenz zu senden und
zu empfangen (vgl. Sp. 6, Z. 16-17) (Merkmal M5),

einem Signalleitweg, der durch das Gehause von der &ufReren Oberflache zur in-
neren Oberflache verlauft, dessen Ende an der &uf3eren Oberfliche mit dem
Oberflachenantennenmuster (vgl. Fig. 3, antenna 30) elektrisch verbunden ist und
dessen anderes Ende an der inneren Oberflache elektrisch mit einer Antennensig-
nalspeiseleitung verbunden ist (vgl. Sp. 6, Z.54-56 und Fig. 1, Steckverbin-
dung 131i. V. m. Sp. 6, Z. 56-59) (Merkmal M6), und
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die zwischen den Signalleitweg und das Antennenmodul geschaltet ist, um das
vom Oberflachenantennenmuster empfangene Drahtlossignal zu dem Antennen-
modul zu leiten (ergibt sich aus den vorstehenden Merkmalen von selbst, vgl. aber
einmal mehr Sp. 6, Z. 54-56 und Fig. 1, Steckverbindung 131 i. V. m. Sp. 6, Z. 56-
59) (Merkmal M7).

Eine nach dem Merkmal M8 ausgefiihrte Durchkontaktierung ist dagegen nicht be-

schrieben.

3.3 Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab als die

Vorgenannten.

4. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfin-
derischen Téatigkeit, denn eine Durchfihrung des Signalleitweges, respektive eine
Durchkontaktierung, die durch Galvanisieren eines am Gehause angebrachten
Durchgangslochs mit einem elektrisch leitenden Material geformt ist, ist dem Fach-
mann auch durch den fur das Zugrundeliegen einer erfinderischen Téatigkeit heran-
zuziehenden Stand der Technik D4, D5, D7 bis D10 (D1 bis D3 und D6 sind ge-
genuber der vorliegenden  Anmeldung mit  dem Prioritadtsdatum

13. September 2007 nachveréffentlicht) nicht nahe gelegt.

Soweit im relevanten Stand der Technik Durchkontaktierungen durch ein Gehause
Uberhaupt explizit wiedergegeben werden, beziehen sich diese Darstellungen le-
diglich auf die Durchkontaktierung in Form eines nicht ndher beschriebenen Lei-
ters (vgl. D5 und D7 jeweils Fig. 8a, 8b, Detail 3 or 4) bzw. eines speziell geform-
ten Leiters oder Drahtes (vgl. D8, Fig. 36, Fig. 38 und Fig. 43), ohne auf eine wei-
tergehende Problematik bei der Durchkontaktierung oder Leitungsdurchfiihrung
bei Gehausen einzugehen oder Alternativen zu den gezeigten Durchkontaktie-

rungstechniken anzuregen.
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Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 beruht mithin zur Uberzeugung
des Senats auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

5. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden. Wie aus
der Akte ersichtlich ist, hat zu dem vorgenannten Merkmal M8 des neuen An-
spruchs 1 das Deutsche Patent- und Markenamt im Verfahren nach § 44 PatG fur
die Prifung, ob der Anmeldungsgegenstand die Patentierungsvoraussetzungen
nach 88 3 und 4 PatG erfullt, noch nicht recherchiert. Vorliegend kann nicht aus-
geschlossen werden, dass moglicherweise ein Stand der Technik existiert, der ei-
ner Erteilung des angemeldeten Patents in dessen jetziger Fassung entgegen-
steht. Da eine sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandigen Re-
cherche des druckschriftlichen Standes der Technik zu allen Anspruchsmerkmalen
ergehen kann, woflr in erster Linie die Prifungsstellen des Deutschen Patent- und
Markenamts mit ihrem Prifstoff und den ihnen zur Verfligung stehenden Recher-
chemdglichkeiten in Datenbanken berufen sind, ist die Sache zur weiteren Prifung

und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen.

6. Die Anordnung der Ruckzahlung der Beschwerdegebihr beruht auf Billigkeits-
erwagungen (8 80 Abs. 3 PatG).

Die Prifungsstelle hat den Antrag auf Anhérung (8 46 PatG) in der dem Vertreter
der Anmelderin zugestellten Ausfertigung des mit der Beschwerde angegriffenen
Beschlusses mit der Begrindung abgelehnt, dass die Durchfiihrung einer Anho-
rung von der Prifungsstelle nicht mehr als sachdienlich angesehen werde. Der
Anmelder habe zwar den in zwei Bescheiden dargelegten Argumenten der Pri-
fungsstelle detailliert, aber nicht Uberzeugend widersprochen. Im Einzelnen fihrt
sie in der der Anmelderin zugestellten Ausfertigung des Beschlusses aus: ,Es ist
nicht ersichtlich, dass sich an dieser unterschiedlichen Auffassung in einer Anho-
rung noch etwas andern konnte (vgl. BPatG 11 W (pat) 15/06 vom 4. Mai 2010).

Damit ware eine Anhdrung aber nur mehr verfahrensverzogernd.”
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Das Aktenexemplar des Beschlusses enthalt gegeniiber der der Anmelderin zuge-
stellten Ausfertigung folgende Passage (Abweichung unterstrichen): ,Es ist nicht
ersichtlich, dass sich an dieser unterschiedlichen Auffassung in einer Anhérung
noch etwas andern kénnte (vgl. BPatG 11 W (pat) 15/06 vom 4. Mai 2010), zumal

der Anmelder der wiederholten Aufforderung zur Durchfihrung bisher nicht nach-

kam.

Aus dem Akteninhalt ist fur den Senat nicht erkennbar, aus welchen Griinden Aus-
fertigung und Urschrift voneinander abweichen. Unabhangig vom Vorliegen der
verfahrensfehlerhaften Abweichung vermag weder die in der der Anmelderin zuge-
stellten Ausfertigung noch die erganzende im Aktenexemplar enthaltene Begrin-

dung der Prifungsstelle die Ablehnung einer Anhérung zu rechtfertigen.

Eine Anhorung ist vor Anderung des § 46 PatG durch das PatNovG, mit der eine
Anhdrung ab 1. April 2014 obligatorisch eingefuhrt wurde, schon dann als sach-
dienlich erachtet worden, wenn konkrete entscheidungserhebliche Sach- und
Rechtsfragen zwischen Prifungsstelle und Anmelder noch nicht abschlieRend ge-
klart sind und von der Anhorung Aufschluss dariber erwartet werden kann
(Schulte/Rudloff-Schéaffer, Patentgesetz, 9. Aufl., 8 46 Rn. 12 m. w. N.). Insbeson-
dere ist eine Anhérung immer sachdienlich, wenn der Anmelder durch Eingehen
auf Einwande zeigt, dass er an zielgerichteter Weiterfuhrung des Verfahrens inte-
ressiert ist und eine mundliche Erorterung eine schnellere und bessere Klarung
verspricht als die (weitere) schriftliche Auseinandersetzung (Beschl. des Senats v.
6. Mai 2013 —20 W (pat) 3/10; Schulte/Rudloff-Schéaffer, a.a. O., 8§46 Rn. 11

m. w. N.), was in der Regel der Fall sein wird.

Dies ist auch hier zu bejahen. Die Prifungsstelle hat bei ihrer Ablehnung des An-
trags auf Anhoérung offensichtlich nicht berticksichtigt, dass die Anmelderin in ihrer
Eingabe vom 19. Juli 2010 auf die Argumente der Prufungsstelle insoweit einge-
gangen ist, als sie einen gednderten Anspruchssatz der Patentanspriche 1 bis 5

eingereicht hat und unter Hinweis auf die Merkmale des neuen Patentanspruchs 5
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mit ihrer Antragstellung auf Anhorung gleichzeitig signalisiert hat, die Merkmale
des neuen Patentanspruchs 5 in einen neuen Patentanspruch 1 mit aufzunehmen.
Insofern war die Sache, im Gegensatz zu dem Fall, der der von Prifungsstelle zi-
tierten Rechtsprechung (BPatG 11 W (pat) 15/06) zugrunde lag, nicht abschlie-
Rend ausdiskutiert und folglich nicht entscheidungsreif. Es hatte daher einer sach-
gerechten Verfahrensfuihrung entsprochen, wenn die Prufungsstelle die nochmals

mit der Eingabe beantragte Anhdrung durchgefuhrt hatte.

Soweit die Prufungsstelle ihre Ablehnung in der Urschrift mit dem Hinweis begriin-
det, dass die Anmelderin der wiederholten Aufforderung zur Durchfuhrung einer
Anhdrung bisher nicht nachgekommen waére, tUbersieht sie zum Einen nicht nur,
dass die Anmelderin ihren Antrag auf Anhérung mit Eingabe vom 19. Juli 2010
nach der Aufforderung der Prifungsstelle im Bescheid vom 3. Marz 2010, mit ihr
in der gesetzten Frist telefonisch einen Anhérungstermin zu vereinbaren, erneut
gestellt hat, sie verkennt zum Anderen auch die Vorschrift nach § 46 Abs. 1, nach
der es nicht dem Anmelder als Antragsteller obliegt, einen Anhérungstermin fest-
zusetzen und zu einem Anhorungstermin zu laden. Vielmehr muss die Anberau-
mung einer AnhOrung grundsatzlich seitens der Prifungsstelle erfolgen, wobei die
Prufungsstelle gemald 8 46 Abs. 1 i. V. m. § 89 PatG hierfir ordnungsgemaf la-
den muss (Schulte/Rudloff-Schéffer, a. a. O., § 46 Rn. 8, 10).

Selbst wenn die Anmelderin der Aufforderung der Prifungsstelle nach einer telefo-
nischen Terminabsprache (vgl. Bescheid vom 3. Marz 2010, Absatz c)) nicht nach-
kommt, berechtigt dieses Verhalten der Anmelderin in Anbetracht der gebotenen
Schriftform fur Verfahrenshandlungen die Prifungsstelle nicht, dies als wirksamen
Verzicht der Anmelderin auf die Durchfihrung der beantragten Anhérung zu wer-
ten. Selbst wenn die Anmelderin telefonisch ihren Verzicht auf die Durchfihrung
einer Anhorung erklart hatte, hatte dies einer schriftlichen Bestatigung durch sie
bedurft (BIPMZ 1984, 137-139 (Leitsatz 1 und Grinde)).
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Dem Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr ist auch insofern statt zu ge-
ben, als die Prufungsstelle der Beschwerde trotz Vorlage einer geanderten und
noch ungepriften Anspruchsfassung (Hilfsantrag) nicht abgeholfen hat. Die Pri-
fungsstelle hat dabei nicht beriicksichtigt, dass die Anmelderin mit Einreichung ge-
anderter Patentanspriiche gemal3 Hilfsantrag die von der Prifungsstelle in ihrem
Beschluss gertgten Mangel beseitigt hat. Unter Bertcksichtigung des Beschwer-
devorbringens hatte der erlassene Beschluss so nicht mehr aufrechterhalten wer-
den kénnen, weil zumindest der im Beschluss genannte Zurlckweisungsgrund
nicht mehr vorhanden war. Es hétte daher einer sachgerechten und zligigen Ver-
fahrensfihrung entsprochen, wenn die Prufungsstelle der Beschwerde gemaf
8 73 Abs. 3 Satz 1 PatG abgeholfen und das Prifungsverfahren anschlieend fort-
gesetzt hatte. Die Entscheidung der Prifungsstelle, der Beschwerde nicht abzu-
helfen, ist somit unangemessen und stellt ebenfalls einen die Ruickzahlung der Be-
schwerdegebiihr rechtfertigenden Verfahrensmangel dar (Beschluss
17 W (pat) 40/05 vom 8. Januar 2008, ,Testvorrichtung einer Halbleitereinrich-

tung®, Leitsatz).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (8 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, 8 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird,

dass
1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (8 100 Absatz 1 des Patentgeset-
zes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (8 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof schriftlich einzulegen (8 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet:

Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (8 125a Absatz 2 des Patentgeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesge-
richtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)). In
diesem Fall muss die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begriinden.
Die Frist fur die Begrindung betrdgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe-
schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden (8 102 Absatz 3 des Pa-

tentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abé&nderung

oder Aufhebung beantragt wird;

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;
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3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestiitzt wird, dass das Gesetz in Be-
zug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den
Mangel ergeben
(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).
Vor dem Bundesgerichtshof missen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zu-

gelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgeset-

zes).

Dr. Mayer Kopacek Gottstein Albertshofer
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