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hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. Oktober 2003 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm sowie der Richter Dr. Schmitt,

Dipl.-Ing. Bertl und Dipl.-Ing. Prasch

beschlossen:

I. Die Beschwerde wird insoweit zurickgewiesen, als es um die
Erteilung des Patents im Umfang der mit der Eingabe vom
20. Januar 2000 geanderten Patentunterlagen geht (Hauptan-
trag).

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Il. Das Verfahren Uber die Beschwerde im Ubrigen (Hilfsantrag)
wird bis zur Rechtskraft der Zurlickweisung der Beschwerde

nach Ziff. . ausgesetzt.

Grinde

Die vorliegende Sache wurde am 26. Juni 1997 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt als PCT-Anmeldung mit Bestimmungsland Deutschland unter der Be-
zeichnung
"ein Prozessor und ein Verfahren zum spekulativen Ausfiihren von
Befehlen aus mehreren von einem Verzweigungsbefehl ange-

zeigten Befehlsstromen®

eingereicht. Es wurde die Prioritat vom 28. Juni 1996 in den Vereinigten Staaten

von Amerika (08/672,621) in Anspruch genommen.



Die Anmeldung enthalt nach den mit der Eingabe vom 20. Januar 2000 einge-
reichten, geanderten Unterlagen den Patentanspruch 1, der auf einen ,Mikropro-
zessor zum Verarbeiten von Befehlen® gerichtet ist, mit den Unteransprichen 2 bis
9, ferner — hier unbeachtlich - den Patentanspruch 10, der ein ,Verfahren zum
Verarbeiten von Befehlen in einem Programm in einem Mikroprozessor* betrifft,
nebst den Unteransprichen 11 bis 18 und schlieBlich den Patentanspruch 19, der
ein “Computersystem, aufweisend: ........ einen Mikroprozessor nach einem der

Anspriche 1 bis 9“ umfasst.

Der Patentanspruch 1 lautet mit einer Gliederung, die nur die vorgegebenen Ab-

satze nummeriert:

1. Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine
aufzulésende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen
ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Bedin-
gung als erfullt aufgelost, und einen zweiten Codeabschnitt, der ver-
arbeitet werden soll, sofern wenn die Bedingung als nicht erfullt auf-
geldst wird, umfassen, wobei der Mikroprozessor aufweist:

2. eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem
Speicher;

3. eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersagelo-
gik, die die Aufldsung der Bedingung vorhersagt und feststellt, ob eine
richtige Vorhersage der Auflosung der Bedingung unwahrscheinlich
ist; und

4. eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhangige Strommanage-
mentlogik, die die spekulative Ausfihrung von Befehlen aus sowohl
dem ersten als auch dem zweiten Codeabschnitt vor der Auflésung
der Bedingung anweist, sofern festgestellt worden ist, daf® eine rich-

tige Vorhersage der Aufldsung der Bedingung unwahrscheinlich ist,



5. wobei dann, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt, dal}
die richtige Vorhersage der Auflosung der Bedingung nicht unwahr-
scheinlich ist, die Strommanagementlogik die spekulative Verarbei-
tung des ersten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersagelogik
vorhersagt, dal} die Bedingung als erfullt aufgelést wird, und die Ver-
arbeitung des zweiten Codeabschnitts anweist, sofern die Vorhersa-

gelogik vorhersagt, daf® die Bedingung als nicht erfullt aufgeldst wird.

Der Patentanspruch 19 lautet:

Computersystem, aufweisend:

einen Speicher, der Befehle in einem Programmablauf speichert, wobei
der Programmablauf einen Verzweigungsbefehl mit einer aufzulésenden
Bedingung, einen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll,
wenn die Bedingung als erfullt aufgeldst wird, und einen zweiten Codeab-
schnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als nicht erfullt
aufgelost wird, enthalt;

einen mit dem Speicher gekoppelten Bus, der Informationen austauscht,
und

einen Mikroprozessor nach einem der Anspriche 1 bis 9.

Die Anmeldung wurde von der Prifungsstelle flir Klasse GO6F des Deutschen
Patent- und Markenamts durch Beschlul3 vom 6. November 2000 zurickgewiesen
mit der Begrindung, wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses seien die Bedin-

gungen fur eine Nebenordnung der Patentanspriche 1 und 19 nicht erfillt.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Anmelderin; der Prasi-
dent des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdeverfahren bei-

getreten.



Die Anmelderin tragt vor, sie habe ein Rechtsschutzinteresse an einem Patentbe-
gehren, das die beiden Patentanspriche 1 und 19 umfasse. Das Interesse werde
schon durch Einreichung des Patentbegehrens bekundet, ohne dass es positiv
nachgewiesen werden musse. Sein Fehlen sei vielmehr von der Erteilungsbe-

horde festzustellen.

FUr das Bestehen des Rechtsschutzinteresses sei kein abweichender Schutzbe-
reich notwendig, d.h. bei einer Nebenordnung musse nichts Zusatzliches hinzu-
gefugt werden; dies werde vom Patentgesetz nicht verlangt. Wenn in einer Erfin-
dung mehrere Ausgestaltungen moglich seien, konne dies in einer Anmeldung
erfolgen. Der Mikroprozessor musse nicht zwangslaufig in einem Computersystem
verwendet werden; es sei z.B. auch eine Verwendung in einer Digitalkamera
denkbar.

Auch wenn der Fachmann in dem Patentanspruch 19 nichts Neues gegenuber
dem Patentanspruch 1 erkenne, kdnne die Formulierung Auswirkungen in zivilge-
richtlichen Verletzungsverfahren haben, da der Schutzbereich nicht im Erteilungs-
verfahren festgelegt werden konne. Das Rechtsschutzinteresse konne durch Vor-
teile bei Lizenzverhandlungen oder in moglichen Verletzungsverfahren in
Deutschland begrundet werden, wie etwa eine nach dem Patentanspruch 19
gunstigere BezugsgroRe mit der Folge hdherer Lizenzgeblhren oder Schadener-
satzanspruche. Es genuge aber auch, wenn in irgendeinem anderen Land sich
maoglicherweise eine bessere Rechtsposition ergebe. Beispielsweise konnte eine
Anderung wie die Streichung des Patentanspruchs 19 negative Auswirkungen bei
einem Verletzungsverfahren in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Den
Patentanspruch 19 weiterzuverfolgen, stelle auch keine missbrauchliche

Rechtsausubung dar.

Im Gbrigen sei im patentamtlichen Verfahren die hilfsweise beantragte Anhérung
unterblieben und so der Grundsatz des rechtlichen Gehdrs verletzt worden. Damit

leide das Verfahren an einem wesentlichen Mangel.



Die Anmelderin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Erteilung
des Patents zu beschlieen

im Umfang der mit Eingabe vom 20. Januar 2000 geanderten Pa-
tentunterlagen,

hilfsweise auf der Grundlage der mit dieser Eingabe eingereichten
Patentanspriiche 1 bis 18 und der geanderten Beschreibungsein-
leitung, bei der auf Seite 3 in den Zeilen 30 und 31 die Worte
,bZw. ein Computersystem mit den Merkmalen des Anspruchs 19°

gestrichen sind.

Der Prasident des Deutschen Patent- und Markenamts macht, ohne einen Antrag
zu stellen, geltend, der Patentanspruch 19 durfe als Nebenanspruch mangels
Rechtsschutzinteresses nicht zugelassen werden. Denn dieser Anspruch weise
gegenuber dem Patentanspruch 1 aus der Sicht des Durchschnittsfachmanns
keine neuen Aspekte auf, die Uber Selbstverstandliches hinausgingen. Ein Ne-
benanspruch musse eine unabhangige Losung zu demselben Problem enthalten.
Dies sei hier nicht der Fall. Dabei komme es nicht auf die Formulierung an, hier
die Ruckbeziehung am Anspruchsende, um zu erkennen, ob ein Neben- oder ein

Unteranspruch vorliege.

Die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde hat bezuglich des Hauptan-
trags — Erteilung des Patents im Umfang der mit der Eingabe vom
20. Januar 2000 geanderten Patentunterlagen — keinen Erfolg. Der
Patentanspruch 19 neben dem Patentanspruch 1 ist unzulassig, da insoweit das

Rechtsschutzinteresse (Rechtsschutzbedirfnis) der Anmelderin zu verneinen ist.



Das auch fir das Patenterteilungsverfahren geltende Erfordernis des Rechts-
schutzinteresses beruht auf aus prozessualen Einzelvorschriften entwickelten
Grundsatzen. Einzelheiten hierzu kdnnen insofern auch nicht im Patentgesetz ge-
regelt sein. Vom Deutschen Patent- und Markenamt mul} das Fehlen des Rechts-
schutzinteresses positiv festgestellt werden, was strengen Anforderungen unter-
liegt. Es fehlt, wenn an der Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Ein-
zelfall aus besonderen Grunden keinerlei Interesse des Anmelders besteht, insbe-
sondere wenn dessen Verlangen missbrauchlich erscheint (vgl zB Busse, PatG, 5.
Aufl, § 34 Rdn 89 f mRsprNachw).

Jegliches schutzwirdiges Anmelderinteresse an einem weiteren Patentanspruch
wird in der Rechtsprechung verneint, wenn dieser Anspruch nichts enthalt, was
Uber den sachlichen Gehalt des ersten Patentanspruchs hinausgeht und (was
entweder) dem Anmelder einen zusatzlichen Schutz verleihen oder ihm eine si-
chere Auffangposition bei einem spateren Wegfall des ersten Patentanspruchs si-
chern oder aus sonstigen Grinden ein Rechtsschutzinteresse fur die Gewahrung
eines solchen zusatzlichen Patentanspruchs begrinden kénnte (vgl dazu BGH
BIPMZ 1998, 81, 83 ,Handhabungsgerat* zu BPatG BIPMZ 1995, 222 - Leitsatz).
Dabei macht es fur die Rechtsprechung keinen Unterschied, ob die in Frage ste-
henden Patentanspriche kategorielbergreifend sind oder derselben Patentkate-
gorie angehdren (vgl Busse, aaO). Hiervon ausgehend sind im vorliegenden Fall
beide Negativkriterien vorhanden, so dass der Hinweis der Anmelderin, fir das
Bestehen des Rechtsschutzinteresses sei kein abweichender Schutzbereich not-

wendig, ins Leere geht.

Der Patentanspruch 19 verfugt in seinem sachlichen Gehalt gegenuber dem Pa-

tentanspruch 1 tber keinerlei Uberschuss.

Bei der vorliegenden Anmeldung geht es um das "Bereitstellen" der nachsten Be-
fehle zur Verarbeitung. Bei einer fortlaufenden Abfolge der Befehle werden die

nachsten Befehle in einem besonders schnellen Speicher vorab bereitgestellt.



Kommen nun Verzweigungen vor, d.h. Sprungbefehle, die auf einer Bedingung
beruhen, so sind die bereits geholten Befehle nicht mehr zu verwenden, es mul}
eine andere Befehlsfolge geholt werden. Um Verzdgerungen zu vermeiden, ist
eine Verzweigungsvorhersagelogik vorhanden, die die Befehlsfolge vorauseilend
untersuchen soll, ob die Bedingung fiur den folgenden Sprungbefehl erflllt werden
wird, um entsprechend dieser Vorhersage die nachsten Befehle bereitstellen zu
konnen. Nach Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 beginnt aufgrund der Vorhersage

eine spekulative Verarbeitung der vorausgesagten Befehlsfolge.

Die Lehre der vorliegenden Anmeldung soll dazu dienen, Leistungsnachteile bei
Programmablaufsteueroperationen zu reduzieren, die sich aus der Fehlvorhersage
ergeben, um so eine effizientere Befehlsausfuhrung zur Verfigung zu stellen (vgl.
insb. Beschreibung Seite 3, Zeilen 23 bis 27). Der entscheidende Gehalt der L6-
sung dieser Aufgabe wird durch die Merkmale 3 bis 5 des Patentanspruchs 1 wie-

dergegeben, welche die Verzweigungslogik betreffen, namlich:

3) Es ist eine mit der Heranholeinheit gekoppelte Verzweigungsvorhersagelogik
vorhanden. Diese sagt die Auflosung der Bedingung vorher und stellt fest, ob

eine richtige Vorhersage der Auflosung der Bedingung unwahrscheinlich ist.

4) Eine von der Verzweigungsvorhersagelogik abhangige Strommanagementlo-
gik weist die spekulative Ausfiihrung von Befehlen aus sowohl dem ersten als
auch dem zweiten Codeabschnitt vor der Auflosung der Bedingung an, sofern
festgestellt worden ist, dald eine richtige Vorhersage der Auflésung der Be-

dingung unwahrscheinlich ist.

5) Dabei weist die Strommanagementlogik die spekulative Verarbeitung des
ersten Codeabschnitts an, wenn die Verzweigungsvorhersagelogik feststellt,
dall die richtige Vorhersage der Auflésung der Bedingung nicht unwahr-
scheinlich ist, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, dal} die Bedingung als

erfullt aufgelost wird. Sie weist die Verarbeitung des zweiten Codeabschnitts



an, sofern die Vorhersagelogik vorhersagt, daf® die Bedingung als nicht erfillt

aufgelost wird.

Die beiden ersten Merkmale des Patentanspruchs 1,

ein Mikroprozessor zum Verarbeiten von Befehlen, die einen eine aufzuld-
sende Bedingung enthaltenden Verzweigungsbefehl, einen ersten Codeab-
schnitt, der verarbeitet werden soll, sofern die Bedingung als erflllt aufgeldst,
und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, sofern wenn
die Bedingung als nicht erfullt aufgelost wird, umfassen und wobei der Mikro-
prozessor eine Heranholeinheit zum Heranholen von Befehlen aus einem

Speicher aufweist,

haben mit dem anmeldungsgemafien Problem nicht direkt etwas zu tun, sondern
geben nur an, dal die Logik zum Vorhersagen der Verzweigung in einem Mikro-
prozessor und nicht in einem anderen z.B. aus diskreten Bauelementen aufge-
bauten Rechner vorgesehen ist. Eine Heranholeinheit fur Befehle hat jeder Rech-

ner.

Das Computersystem nach dem Patentanspruch 19 enthalt den Mikroprozessor
nach dem Patentanspruch 1 und somit auch die eigentlich wesentliche Verzwei-
gungsvorhersagelogik. Die weiteren Merkmale in diesem Patentanspruch, die die
Systembauteile Speicher und Bus betreffen, figen dem nichts hinzu, was Uber

Selbstverstandliches hinausgeht.

Der Speicher, der Befehle in einem Programmablauf speichert, wird im Patentan-
spruch 1 im Merkmal 2 angesprochen. Der weitere Wortlaut ,wobei der Pro-
grammablauf einen Verzweigungsbefehl mit einer aufzuldsenden Bedingung, ei-
nen ersten Codeabschnitt, der verarbeitet werden soll, wenn die Bedingung als
erfillt aufgeldst wird, und einen zweiten Codeabschnitt, der verarbeitet werden

soll, wenn die Bedingung als nicht erfullt aufgelost wird,” ist im Patentanspruch 1
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ebenfalls enthalten. Ein mit dem Speicher gekoppelten Bus, der Informationen

austauscht, ist eine glatte Trivialitat.

Es ist fur den Fachmann auch selbstverstandlich, einen Mikroprozessor als Teil
eines Computersystems anzusehen. Wenn auch die Anmelderin der Auffassung
ist, Mikroprozessoren konnten in anderen Systemen, z.B. einer Digitalkamera,
vorgesehen sein, vermag dies daran nichts zu andern. Denn eine mogliche Ver-
wendung in einem anderen Gerat als einem Computersystem andert nichts daran,
dall der Fachmann selbstverstandlich den Einsatz dort kennt. Im Ubrigen stellt
auch eine Digitalkamera mit einem Mikroprozessor im weitesten Sinne ein Com-
putersystem dar, das einen Speicher fur Befehle enthalt, die die Aufnahme von

Bildern steuern.

Die Patentanspriuche 1 und 19 sind zwei Sachanspruche. Nachdem keiner eine
(unmittelbare) Ruckbeziehung auf den anderen enthalt, ist davon auszugehen,
dald die Anmelderin Nebenanspriche aufstellen wollte. Voraussetzung flr Neben-
anspruche auch in derselben Patentkategorie ist - wie auch vom Prasidenten des
Deutschen Patent- und Markenamts betont - eine unabhangige, selbststandige
Erfindung, d.h. eine eigene, unabhangige LoOsung eines uUbergeordneten

Problems.

Dies ist bei den vorliegenden Patentanspruchen 1 und 19 nicht der Fall. Beide ha-
ben denselben sachlichen Gehalt, in dem die Erfindung zum Ausdruck kommen
soll, die Verzweigungsvorhersagelogik. Denn der sachliche Gehalt eines Patent-
anspruchs im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung ist beschrankt auf die im
Anspruch als wesentliche Kriterien der Erfindung angegebenen Merkmale und
entspricht damit dem Inhalt der Patentanspriche, durch den nach § 14 PatG der
Schutzbereich bestimmt wird, also dem Sachgehalt und nicht dem Wortlaut (vgl
Schulte, PatG, 6. Aufl, § 14 Rdn 14; Mes, PatG GbmG, 1997, § 14 PatG Rdn 10).
Dies im Prufungsverfahren mit Blick auf eine Patenterteilung zu ermitteln, ist Auf-

gabe der Prufungsstelle; nur im Patentverletzungsprozess obliegt es dem Ver-
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letzungsrichter, durch Auslegung der erteilten Patentanspriiche den Erfindungs-

gegenstand festzulegen und so den Schutzbereich zu bestimmen.

Die sonstigen Merkmale der beiden Patentanspriiche kdnnen mithin deren sachli-
chem Gehalt nicht zugeordnet werden. Sie umrei3en nur die Umgebung, in der
diese Logik arbeiten soll, den Mikroprozessor und das Computersystem. Diese
Merkmale stellen in beiden Ansprichen Angaben dar, die fir den Fachmann auf
der Hand liegen, denn er weil} selbstverstandlich, dal eine in Rede stehende Lo-
gik bei einem Mikroprozessor eingesetzt wird und dieser wiederum in einem Com-

putersystem.

Der Patentanspruch 19 kdnnte aber auch nicht als Unteranspruch zum Patentan-
spruch 1 stehen, da er diesem, wie oben ausgefihrt, nichts hinzuflgt, was Uber
Plattselbstverstandliches hinausgeht. Ebenso bliebe auch bei einem auf die Ver-
wendung des Mikroprozessors in einem Computersystem gerichteten Patentan-

spruch 19 der sachliche Gehalt unverandert.

Der Patentanspruch 19 kann auch mit seinen zusatzlichen Umgebungsmerkmalen
nichts dazu beitragen, die Position der Anmelderin bei der Wahrung und Ver-

folgung ihrer Rechte zu verbessern.

Die zuvor erorterte Trivialitat dieser Anspruchsmerkmale a3t schon die Prognose
nicht zu, dass in einem Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren bei Wegfall des

Patentanspruchs 1 der Patentanspruch 19 als Auffanganspruch bestehen bliebe.

Nicht zielfihrend ist auch die Annahme der Anmelderin, der Patentanspruch 19
fuhre zu einer gunstigeren BezugsgrofRe mit der Folge hdherer Lizenzgebuhren
oder Schadenersatzanspriche. Diese Bezugsgrofde ist zwar umfanglicher als die
nach Patentanspruch 1, aber letztlich nicht gunstiger. Denn in derartigen Fallen
stehen Bezugsgrofe und Lizenzsatz in einem engen Wechselverhaltnis zueinan-
der (vgl BGH GRUR 1995, 578, 580 ,Steuereinrichtung II*; Bartenbach/Volz, Ar-
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beitnehmererfindervergutung, 2.Aufl, RL Nr 8 Rdn 3), so dass die umfanglichere
Bezugsgrolle ausgeglichen wird durch einen niedrigeren Lizenzsatz und sich so
praktisch nicht auf das Ergebnis und damit die jeweilige Betragshohe auswirkt. In-
soweit kann auch dahinstehen, ob dieser angebliche Vorteil als ein rein wirtschaft-
licher Gesichtspunkt flr das Rechtsschutzinteresse tiberhaupt von Bedeutung sein

kann.

Zu Unrecht macht die Anmelderin insbesondere geltend, der Patentanspruch 19
konne ihre Rechtsposition bei kinftigen Rechtsverfolgungen in auslandischen
Verletzungsprozessen verbessern. Erwagungen zu solchen Verletzungseven-
tualitaten verkennen, auller stark spekulativ und rechtlich wenig fassbar zu sein,
dass nach dem Territorialitdtsgrundsatz ein auf die vorliegende Anmeldung erteil-
tes Patent in ihrer Wirkung auf die Bundesrepublik beschrankt ist und diese Wir-
kungsbeschrankung auch nicht durch die Inanspruchnahme der US-amerikani-
schen Prioritat relativiert wird. Denn das Rechtsinstitut der Unionsprioritat er-
schopft sich in der Privilegierung des Zeitrangs, auch Rangsicherung genannt (vgl
Busse, aaO, § 41 Rdn 62 f). Ein weitergehender Effekt der Prioritatsbeanspru-
chung, insbesondere die Berucksichtigung auslandischer Sachverhalte, ist damit
ausgeschlossen.

Nachdem mithin die vorliegende Prioritatsbeanspruchung der Anmelderin keine
bessere Rechtsposition in diesbezuglichen auslandischen Verletzungsprozessen
zu verschaffen vermag, braucht auch nicht deren Vorbringen, die Streichung des
Patentanspruchs 19 konnte sich in US-amerikanischen Verletzungsverfahren mit
dem auf der prioritdtsbegrindenden US-Anmeldung basierenden Patent als Kla-
gepatent negativ auswirken, weiter nachgegangen zu werden. Im Ubrigen wurde
eine Prufungspflicht unter Einbeziehung auslandischer Rechtsysteme das Patent-
erteilungsverfahren untragbar belasten und zur Folge haben, dass das Rechts-
schutzinteresse so gut wie nie mehr verneint werden konnte; aus Grinden der
Praktikabilitat mufd das Priafungsverfahren daher auf einigermalen Uberschaubare

rechtliche Sachverhalte im nationalen Bereich beschrankt sein.
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Letztlich aber wére ein — auch ohne Uberschu an sachlichem Gehalt offenbar
moglicher - Zuwachs an Patentschutz infolge des Patentanspruchs 19 unzulassig.
Dies wurde eine mit dem Inhalt des Patentrechts unvereinbare, missbrauchliche
Erstreckung des Schutzes darstellen. Denn durch das Inverkehrbringen des Mik-
roprozessors gemafly dem Patentanspruch 1 tritt die Erschépfung des Patentrechts
ein, so dass das mit dem Mikroprozessor anschlieRend ausgestattete Computer-
system nach dem Patentanspruch 19 nur ein Ergebnis bestimmungsgemaler
Verwendung darstellt und insoweit gemeinfrei ist (vgl BGH aaO ,Handhabungsge-

rat).

Somit war - insoweit entscheidungsreif - die Beschwerde im Umfang des Haupt-
antrags zurlckzuweisen, was durch Teilbeschlul3 zu entscheiden zulassig war,
§§ 99 Abs 1 PatG, 301 Abs 1 ZPO (vgl Zoller, ZPO, 23. Aufl, § 301 Rn 8).

Die Zulassung der Rechtbeschwerde ist bezuglich der streitgegenstandlichen Zu-
lassigkeitsfrage nach § 100 Abs 2 Nr 1 PatG geboten. Zu entscheiden war eine
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, da eine Nebenordnung von Patent-
anspruchen der vorliegenden Art immer wieder vorkommt und insoweit eine ein-

heitliche Spruchpraxis nicht besteht.

Die Rickzahlung der Beschwerdegeblihr gemaf § 80 Abs 3 PatG kommt nicht in
Betracht. Die unterbliebene Anhdrung verletzt zwar nicht den Anspruch auf rechtli-
ches Gehor, der auch im schriftlichen Verfahren erfullt werden kann (vgl Schulte,
aaO, vor § 34 Rdn 223) und was hier auch mit der oben erwahnten Eingabe vom
20. Januar 2000 geschehen ist. Das Prufungsverfahren zeigt aber angesichts der
grundsatzlichen Sachdienlichkeit einer einmaligen Anhoérung nach § 46 Abs 1
Satz 2 PatG (vgl Schulte, aaO, § 46 Rdn 9 mit Bezug auf BPatGE 18, 30) einen
gravierenden Fehler, da die Grinde des angefochtenen Beschlusses jede
Begriundung flr eine Ablehnung des Anhdrungsantrags vermissen lassen und
deshalb anzunehmen ist, die Prifungsstelle habe den Anhérungsantrag gar nicht

zur Kenntnis genommen, zumindest Ubersehen. Die Gebuhrenriuckzahlung
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scheitert jedoch daran, dal® die unterbliebene Anhérung nicht ursachlich war fir
den Anfall der Beschwerdegebuhr. Nachdem auch die mundliche Verhandlung vor
dem Senat nicht zu einer Erteilung des Patents mit den Unterlagen gemall dem
Hauptantrag geflhrt hat, besteht kein Grund flr die Annahme, eine von der
Prifungsstelle durchgeflihrte Anhdrung hatte eine solche Patenterteilung erbracht.
Damit war auch bei fehlerfreier Verfahrensfuhrung die Einlegung der Beschwerde
nebst Zahlung der Beschwerdegebuhr unvermeidbar (vgl BPatGE 30, 207, 210 f).

Im Ubrigen bleibt die Entscheidung Uber die Beschwerde bezlglich des Hilfsan-
trags - Patenterteilung auf der Grundlage der mit der Eingabe vom
20. Januar 2000 eingereichten Patentanspriche 1 bis 18 und einer angepassten
Beschreibungseinleitung — dem SchluRbeschlul3 vorbehalten. Um die Gefahr
widerspruchlicher Entscheidungen zu vermeiden, wird er erst ergehen, wenn die
Zuruckweisung der Beschwerde im Umfang des Hauptantrags durch den
vorliegenden Teilbeschlul rechtskraftig geworden ist; bis zu diesem Zeitpunkt wird
das Verfahren ausgesetzt (vgl Stein/Jonas, ZPO, 21. Aufl, § 301 Rdn 12).

Vorsitzender  Richter Dr. Schmitt Bertl Prasch
Grimm ist wegen Er-

krankung verhindert zu

unterschreiben.

Dr. Schmitt

Bb



-15 -

Leitsatz:

Zum  Rechtsschutzinteresse an einem  Nebenanspruch, der eine
Gesamtvorrichtung (Computersystem) umfasst, wenn der Hauptanspruch ein

Einzelteil (Mikroprozessor)
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