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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 44 47 740.6-35

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 31. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Anders und der Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Dipl.-Phys. Kalkoff sowie Dr. van
Raden

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Der Beschlu® des Patentamts vom 9.7.99 wird aufgehoben. Die
Sache wird zur Fortsetzung des Priufungsverfahrens an das

Patentamt zurtckverwiesen.

Griunde

Im Prufungsverfahren betreffend die Patentanmeldung P 44 31612.7-32
(Stammanmeldung) wurde vom Prifer mit Bescheid vom 18. Dezember 1996 auf
unterschiedliche Losungsprinzipien nach den Ansprichen 1 und 2 gegenuber den
Anspruchen 3 und 6 hingewiesen und die Uneinheitlichkeit gertgt. Aul3erdem
seien die Gegenstande der nebengeordneten Anspriuche 3 und 6 der Stamman-
meldung aus

(1) EP 0541284 A1

bekannt bzw nahegelegt.

Mit Schriftsatz vom 8. Juli 1997 erklarte die Anmelderin die Ausscheidung der An-
spruche 3 bis 12 und reichte zur vorliegenden Ausscheidungsanmeldung
P 44 47 740.6-35 die als uneinheitlich angesehenen nebengeordneten Anspru-
che 3 und 6 als nebengeordnete Anspruche 1 und 4 ein. Die Anspruche 2 und 3
sind auf Anspruch 1, die Anspriche 5 und 6 auf Anspruch 4 zurickbezogen. Sie
sind identisch mit den friheren Ansprichen 4, 5, 7 und 8. Daraufhin wurde die
Ausscheidungsanmeldung mit Beschlu® vom 9. Juli 1999 unter Hinweis auf den
Bescheid vom 18. Dezember 1996 wegen fehlender Neuheit des Gegenstandes
des Anspruchs 1 gegenuber dem Stand der Technik nach Druckschrift (1) zurlck-

gewiesen.



Mit der Beschwerde erstrebt die Anmelderin die Zurlickverweisung der Sache an
das Patentamt auf der Grundlage der in der mundlichen Verhandlung einge-
reichten Anspriche 1 und 2. Ferner rugt sie die Verletzung rechtlichen Gehors,
weil in der aktuellen Ausscheidungsanmeldung kein Priufungsbescheid ergangen
sei, auf den sie hatte reagieren kénnen. Sie ist der Ansicht, es habe keine umfas-
sende Prufung stattgefunden; auf eine solche habe sie aber Anspruch, nachdem
sie auch fur die Ausscheidungsanmeldung die Prifungsgebuhr entrichtet habe.
Damit sei ihr die Moglichkeit verwehrt worden, gegebenenfalls zu Beanstandun-
gen Stellung zu nehmen. In dem Bescheid betreffend die Stammanmeldung sei
aullerdem nur auf die nebengeordneten Anspriche Anspruche 3 und 3, nicht aber
auf samtliche Patentanspruche, die fur die Ausscheidungsanmeldung von Be-
deutung seien, eingegangen worden. Unter Hinweis auf die Entscheidung nach
BPatGE 30, 32 regt die Beschwerdefuhrerin an, die Beschwerdegeblhr aus Bil-
ligkeitsgrunden zurtckzuzahlen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und das Verfahren auf
der Grundlage der in der mundlichen Verhandlung eingereichten
Patentanspruche zur weiteren Prufung und Entscheidung an das

Patentamt zuriickzuverweisen.

Der Anspruch 1 lautet:

"1. AOW-Filter, bestehend aus einer oder mindestens zwei in Se-
rie geschalteten Filterfunktionseinheiten, von denen jede aus ei-
nem ersten AOW-Resonator (152, 153, 154), dessen Ein- und
Ausgangsanschluf’ in Serie mit einer Signalleitung geschaltet sind,
und einem zweiten AOW-Resonator (138, 139, 140), von dessen
Ein- und Ausgangsanschluly der eine mit der Signalleitung
verbunden und der andere geerdet ist, besteht, wobei der erste
AOW-Resonator (152, 153, 154) zwei oder mehr in Serie ge-



schaltete Interdigitalwandler (108, 109; 110, 111; 112, 113) auf-
weist, denen zwei Reflektoren (120, 121; 122, 123; 124, 125) ge-

meinsam zugeordnet sind."

Der nebengeordnete Anspruch 2 lautet:

"2. AOW-Filter, bestehend aus einer oder mindestens zwei in Se-
rie geschalteten Filterfunktionseinheiten, jede bestehend aus ei-
nem ersten AOW-Resonator (185, 186, 187), dessen Eingangs-
und Ausgangsanschlisse in Serie zu einer Signalleitung ge-
schaltet sind, und einem zweiten AOW-Resonator (182, 183, 184),
von dessen Eingangs- und Ausgangsanschlissen der eine mit der
Signalleitung verbunden und der andere geerdet ist, wobei der
zweite AOW-Resonator (182, 183, 184) zwei oder mehr parallel
geschaltete Interdigitalwandler (158, 159; 160, 161; 162, 163)
aufweist, denen jeweils zwei Reflektoren (167, 168, 169; 170, 171,
172; 173, 174 175) zugeordnet sind, wobei jeweils ein Reflektor

zwei Interdigitalwandlern gemeinsam zugeordnet ist."

1. Die ZurUckverweisung der Sache an das Patentamt zur Fortsetzung des Pru-
fungsverfahrens erfolgt gemaf PatG § 79 Abs 3 Nr 3. Das Patentbegehren enthalt
eine eingeschrankte Fassung, zu der die Prufungsstelle noch nicht im einzelnen
inhaltlich Stellung genommen und ausweislich der Akte auch noch nicht recher-
chiert hat.

a) Die Anspriche 1 und 2 sind zulassig. Sie beschranken die Gegenstande der

urspruinglichen Anspriiche 3 und 6 auf die besondere Ausflihrung nach dem ur-



sprunglichen Anspruch5 (Fig 8,9) bzw dem urspringlichen Anspruch 8
(Fig 10, 12).

b) Die neu in die Anspriche aufgenommenen Merkmale sind fir die Beurteilung
der Patentfahigkeit entscheidungserheblich. Wie der Prifer zu Recht ausgefihrt
hat, sind die Gegenstande der ursprunglichen Anspriche 3 und 6 aus (1) bekannt
bzw. durch (1) nahegelegt ((1) S 6 Z 24 bis 30, Z 49 bis 52).

2. Der gerugte Verfahrensfehler liegt nicht vor. Das rechtliche Gehor ist gewahrt
worden. Eines vollstandigen neuen Prufungsverfahrens bedurfte es zu der Aus-
scheidungsanmeldung nicht. Auch war keinerlei Veranlassung gegeben, die

Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr anzuordnen.

Mit der einverstandlichen Ausscheidung ist eine Ausscheidungsanmeldung ent-
standen, die in der Verfahrenslage weitergefuhrt wird, in der sich zum Zeitpunkt
der Ausscheidung die Stammanmeldung befand (BGH GRUR 1986, 877-879 -
Kraftfahrzeuggetriebe, m.w.N.). Damit ist auch die im Stammverfahren bereits er-
folgte Prufung - soweit sie den Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung betraf -
als Prafung in dem abgetrennten Verfahren anzusehen; einen Anspruch auf eine
vollstandige neue Prufung unter Wiederholung bereits durchgefuhrter Recherche

oder Beurteilung auf Patentfahigkeit hat die Anmelderin nicht.

Der vorliegend im Stammverfahren ergangene Prufungsbescheid ist auch im Hin-
blick auf die Ausscheidungsanmeldung beachtlich, denn er setzt sich - entspre-
chend § 44 Abs. 1 PatG, der die Prifung des gesamten Gegenstands der Anmel-
dung voraussetzt - unter anderem auch mit dem Gegenstand der Ausscheidungs-
anmeldung gemal den ursprunglichen Patentanspruchen 3 und 6 auseinander.
Die Gelegenheit zur Stellungnahme zu diesem Bescheid war gegeben, die An-
melderin hat sie jedoch nicht genutzt, sondern lediglich umnumerierte Patentan-
spruche und dieselbe Beschreibung und Zeichnung wie ursprunglich eingereicht.

Soweit sie in der Eingabe vom 8. Juli 1997, in der sie die Ausscheidung erklarte,



um Gelegenheit zur Beseitigung von noch bestehenden Mangeln bat, bezog sich
das ersichtlich nur auf den Gegenstand der Stammanmeldung; zu dem hier in
Rede stehenden Gegenstand wurde nicht Stellung genommen. Es bestand fur die
Prifungsstelle mithin keine Veranlassung, angesichts des bereits im urspringli-
chen Verfahren ausducklich auch zum Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung

erlassenen Bescheids erneut rechtliches Gehor zu gewahren.

Der Hinweis der Beschwerdeflhrerin auf die Entscheidung des Bundespatentge-
richts vom 26. Juli 1988 - 4 W (pat) 66/87 (BPatGE 30,32) geht fehl; denn diese
Entscheidung betraf einen anders gelagerten Sachverhalt, namlich die Entschei-
dung der Prifungsstelle, der Beschwerde abzuhelfen, mit der ein neuer Patentan-
spruch 1 vorgelegt wurde, in den kennzeichnende Merkmale der - bis dahin nicht
gepruften - frheren Anspriche 2 und 3 einbezogen worden waren. Ausschlagend
fur die Entscheidung des juristischen Beschwerdesenats, in diesem Fall die
Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr aus Billigkeitsgruinden anzuordnen, war der
Umstand, dall in jenem Verfahren bereits vor Erla® des Zurlckweisungsbe-
schlusses der Prufungsstelle geanderte Unterlagen vorgelegen hatten, die nach
Ansicht des Anmelders den zuvor von der Prufungsstelle gerigten Mangel feh-
lender erfinderischer Tatigkeit beseitigen sollten. Damit habe der Anmelder keine
Veranlassung zu der Annahme gegeben, er werde auf dem von der Prufungsstelle
als nicht gewahrbar erachteten Patentanspruch bestehen. Die Prufungsstelle hatte
demzufolge vor einer Zurlckweisung der Anmeldung prifen muissen, ob die
weiteren Anspruche Gegenstande enthielten, auf die sich der Anmelder

gegebenenfalls hatte zurtiickziehen kénnen.

Im vorliegenden Fall jedoch hat die Anmelderin die wegen fehlender Patentfahig-
keit bemangelten Patentanspriche 3 und 6 inhaltlich unverandert gelassen und
sie lediglich umnumeriert. Neue Patentanspriuche hat sie erstmals im Lauf des
Beschwerdeverfahrens mit Schriftsatz vom 17. Mai 2000 vorgelegt. Im Ubrigen

hatte die Prufungsstelle in ihrem Zurickweisungsbeschlul® - wenn auch nur pau-



schal - festgehalten, der in die vorliegende Anmeldung abgetrennte Teil des ur-

sprunglich Offenbarten umfasse keine patentfahige Erfindung.

Dr. Anders Obermayer Kalkoff Dr. van Raden
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