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hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muindliche Verhandlung vom 12. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden
Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, der Richterin Martens sowie die Richter

Dipl.-Ing. Hoppler und Dipl.-Ing. Kleinschmidt

beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts vom 20. August 2003 wird auf-
gehoben.
Die Sache wird zur Fortsetzung des Prufungsverfahrens an das

Patentamt zurilickverwiesen.

Grinde

Die am 14. Dezember 2001 eingereichte Patentanmeldung betrifft eine Resona-
torfilterkaskade. Der unabhéngige Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufligung ei-

ner Merkmalsgliederung und -nummerierung:

M1 Resonatorfilterkaskade,

M2 bei der mindestens zwei transversal gekoppelte Resona-
torfilter (2; 3), die aus mehreren nebeneinander angeord-
neten Resonatorstrukturen (21; 22; 23 bzw. 31; 32; 33)
zusammengesetzt sind und einen Wellenleiter fur akusti-
sche Oberflachenwellen bilden, so miteinander verbunden
sind,

M3 dass jedes der beiden transversal gekoppelten Resonator-
filter (2; 3) Wandler enthélt,

M3a  bestehend aus Sammelelektroden und Zinken



M3b und Dbezeichnet als Koppelwandler (211; 231 bzw.
311; 331),

M3c  wobei die Koppelwandler (211; 231 bzw. 311; 331) uber
elektrisch leitende Verbindungen (4; 5) mit einem Koppel-
wandler (311; 331 bzw. 211; 231) eines jeweils anderen
transversal gekoppelten Resonatorfilters verbunden sind,

M4 und wobei diejenigen Wandler (221; 321), die keine Kop-
pelwandler sind,

M4a  bei einem der transversal gekoppelten Resonatorfilter (2)
den Eingangswandler

M4b  und bei einem der anderen transversal gekoppelten Reso-
natorfilter (3) den Ausgangswandler bilden,
dadurch gekennzeichnet,

M5 dass die Anzahl der Resonatorstrukturen (21; 23; 31; 33),
deren Wandler Koppelwandler (211; 231; 311; 331) sind,
in allen transversal gekoppelten Resonatorfiltern (2; 3)
groler als eins ist

M6 und die zu ein und demselben transversal gekoppelten
Resonatorfilter (2; 3) gehdrenden Koppelwandler nicht
miteinander verschaltet sind,

M7 und dass je zwei Koppelwandler (211; 311 bzw. 231; 331)
verschiedener transversal gekoppelter Resonatorfil-
ter (2; 3) uber je ein Paar elektrisch leitende Verbindungen

miteinander verbunden sind.

Hieran schlie3en sich auf den Anspruch 1 rickbezogene Unteranspriiche 2 bis 15

an, zu deren Wortlaut im Einzelnen auf die beigezogene Amtsakte verwiesen wird.

Die Anmeldung ist vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur

Klasse H 03 H - durch Beschluss vom 20. August 2003 mit der Begriindung zu-



rickgewiesen worden, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei nicht neu ge-

genuber dem Gegenstand der Vorveroffentlichung

El US 5581 141 A.

Im Prufungsverfahren sind daneben noch die Druckschriften

V1 MARTIN, G. [u. a.]: Four modes waveguide resonator filters. In:
IEEE Ultrasonics Symposium, Proceedings, 1993, S. 35-39;
V2 DE 42 27 362 (A1/C2)

genannt worden. Im Zurlckweisungsbeschluss hat die Prifungsstelle - aus ihrer

Sicht konsequent - die Druckschriften V1 und V2 nicht aufgegriffen.

Der Beschluss wurde den Vertretern der Anmelderinnen am 15. September 2003
zugestellt. Die zugestellte Ausfertigung gibt hierbei irrtimlich den 26. August 2003

als Beschlussdatum an.

Die am 9. Oktober 2003 eingelegte Beschwerde richtet sich gegen die Zurtickwei-
sung der Anmeldung. Die Beschwerdefiihrerin ist insbesondere der Auffassung,
dass die Prufungsstelle bei der Beurteilung des Inhalts der Druckschrift E1 fachlich
irre und Sachverhalte in die Druckschrift hineininterpretiere, die fachlich unzutref-
fend seien. Dadurch wirde sie ein voéllig unreales Bild Uber den Stand der Technik
erzeugen. Ausgehend von einer fachlich korrekten Interpretation des Standes der
Technik wirde der Anmeldungsgegenstand entgegen der Auffassung der Pri-

fungsstelle die erforderliche Neuheit aufweisen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den

urspringlich eingereichten Unterlagen zu erteilen.



1. Die Beschwerde ist zulassig. Sie fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Be-
schlusses und zur Zuriickverweisung an das Patentamt gemaf 8 79 Abs. 3 Satz 1
Nr. 3 PatG.

2. Aus der Druckschrift E1, insbesondere aus der Figur 7 in Verbindung mit der
zugehorigen Beschreibung, ist eine Resonatorfilterkaskade (Merkmal M1) be-
kannt, bei der zwei Resonatorfilter (72, 73) transversal gekoppelt sind. Die Struktur
eines einzelnen der beiden transversal gekoppelten Resonatorfilter ist in Figur 5
der Druckschrift E1 wiedergegeben. Jeder Resonatorfilter ist aus mehreren ne-
beneinander angeordneten, aus Sammelelektroden und Zinken bestehenden Re-
sonatorstrukturen (Bezugszeichen 52a - 52c¢; 53a - 53c; 54a - 54c in Figur 5) zu-
sammengesetzt und bildet einen Wellenleiter fur akustische Oberflachenwellen
(Merkmal M2). Eine der Resonatorstrukturen des Resonatorfilters dient als Ein-
gangswandler (Bezugszeichen 52a in Figur 5), eine andere als Ausgangswandler
(Bezugszeichen 54a in Figur 5).

Die transversale Kopplung der beiden Resonatorfilter erfolgt gemaf Figur 7 da-
durch, dass die den Ausgangswandler des ersten (oberen) Resonatorfilters bil-
dende Resonatorstruktur (entspricht Bezugszeichen 54a in Figur 5) Uber ein Paar
elektrisch leitender Verbindungen (Bezugszeichen 74 in Figur 7) mit der den Ein-
gangswandler des zweiten (unteren) Resonatorfilters bildenden Resonatorstruktur

(entspricht Bezugszeichen 52a in Figur 5) verbunden wird.

Folglich umfasst jeder der beiden transversal gekoppelten Resonatorfilter einer-
seits einen Wandler (Merkmal M3), der aus Sammelelektroden und Zinken be-
steht (Merkmal M3a) und uber ein Paar elektrisch leitender Verbindungen (74) mit
einem entsprechenden Wandler des jeweils anderen transversal gekoppelten Re-

sonatorfilters verbunden sind (Merkmal M3c, Merkmal M7 ciiweise)-



Diese Wandler stellen die Koppelwandler der Filterkaskade dar (Merkmal M3b).
Dabei legt der Senat den im Anspruch verwendeten Begriff ,Koppelwandler da-
hingehend aus, dass es sich dabei um einen aus Sammelelektroden und Zinken
bestehenden, auf einem piezoelektrischen Substrat angeordneten akusto-elektri-
schen oder elektro-akustischen Wandler handelt, der der elektrischen Kopplung
zwischen den Resonatorfiltern dient und dazu tber entsprechende elektrisch lei-
tende Verbindungen mit mindestens einem zweiten solchen ,Koppelwandler* ver-
bunden ist (Merkmale M3a, M3c). Der Fachmann ergéanzt die genannten Merk-
male auch ohne, dass dies in der Erfindungsbeschreibung explizit angegeben ist,
ohne weiteres durch deren Funktionsweise, dass namlich zwei Gber die elektrisch
leitenden Verbindungen verbundene Koppelwandler die Wandlung einer akusti-
schen Welle in ein elektrisches Signal im ersten Koppelwandler, die Ubertragung
des elektrischen Signals Uber die elektrisch leitenden Verbindungen zu dem
zweiten Koppelwandler und die Umwandlung des elektrischen Signals in eine
akustische Welle im zweiten Koppelwandler gestatten. In diesem Sinne erlauterten

die Anmelderinnen den Begriff auch in der mindlichen Verhandlung.

Andererseits umfasst jeder der beiden transversal gekoppelten Resonatorfilter je
einen weiteren akusto-elektrischen bzw. elektro-akustischen Wandler, der an der
transversalen Kopplung zwischen den Resonatorfiltern ansonsten nicht beteiligt ist
und insoweit kein Koppelwandler ist (Merkmal M4). Nach der Kopplung (Kaska-
dierung) bildet namlich der Eingangswandler des in Figur 7 oben dargestellten
Resonatorfilters den Eingangswandler (IN) der Filterkaskade (Merkmal M4a) und
der Ausgangswandler des in Figur 7 unten dargestellten Resonatorfilters den Aus-
gangswandler (OUT) des Filterkaskade (Merkmal M4b).

DarUber hinaus weist jeder der beiden transversal gekoppelten Resonatorfilter
mittig zwischen den beiden zuvor genannten Wandlern (Figur 5, 7) je eine zusatz-
liche interdigitale Struktur auf, die gleichfalls aus Sammelelektroden und Zinken
besteht (Bezugszeichen 53a in Figur 5). Alle Teile dieser interdigitalen Strukturen

sind vollstandig geerdet (Sp. 26, Z. 67: ,totally grounded”) und liegen somit auf



dem selben Potenzial. Dass in den Figuren 5 und 7 hierzu jeweils getrennte Er-
dungspunkte fur die beiden Teile der interdigitalen Struktur eingezeichnet sind,
andert daran nichts. Der Druckschrift ist eindeutig zu entnehmen (Sp. 17, Z. 26-
38), dass der Kurzschluss vollstandig ist. Das versteht der Fachmann, hier ein
Diplom-Ingenieur (Univ.) der Fachrichtung Elektrotechnik / Elektronik, der Uber
mehrjahrige Berufserfahrungen bei der Entwicklung und Fertigung von akusti-
schen Oberflachenwellenbauelementen, insbesondere von Oberflachenwellenfil-
tern, verfugt, dahingehend, dass weder im Gleichspannungs- noch im Wechsel-
spannungsbereich Potenzialunterschiede auftreten. Damit konnen diese interdigi-
talen Strukturen nicht als elektro-akustischer bzw. akusto-elektrischer Wandler
wirken und mithin auch nicht als Koppelwandler zwischen den Resonatorfiltern im

Sinne des Patentanspruchs dienen.

Ersichtlich enthalt jeder der beiden transversal gekoppelten Resonatorfilter nur je-
weils eine Resonatorstruktur, deren Wandler zur Kopplung mit dem jeweils ande-
ren Resonatorfilter beitragt. Insoweit kann der Druckschrift E1 das Merkmal M5
des Patentanspruchs 1 nicht entnommen werden. Unter diesen Umstanden ist fir
Merkmale, die sich mit der Verschaltung jeweils mehrerer Koppelwandler eines
Resonatorfilters befassen, kein Raum (Merkmale M6, M7gest).

Der Gegenstand des Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Stand der Technik
gemal der Druckschrift E1 folglich durch die Merkmale M5, M6 und M7Rest.

Damit kann fehlende Neuheit gegentber der Druckschrift E1 nicht festgestellt
werden. Der im Zurickweisungsbeschluss angegebene Zurtckweisungsgrund

liegt nicht vor.

Auch die weiteren im Prifungsverfahren bereits genannten Druckschriften V1 und
V2 nehmen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neuheitsschadlich vor-

weg.



Der Senat konnte auf der Grundlage der im Verfahren bislang bericksichtigten
Druckschriften auch nicht feststellen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs

nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen wirde.

3. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden. Wie aus
der Akte ersichtlich ist, hat sich das Patentamt im Verfahren nach 8§ 44 PatG bei
der Prifung, ob der Anmeldungsgegenstand die Patentierungsvoraussetzungen
erfullt, bisher nur mit der Frage der Neuheit auseinandergesetzt und darauf auch
die Recherche begrenzt. Nachdem vorliegend nicht ausgeschlossen werden kann,
dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt des § 4 PatG ein einer Patentertei-
lung mdoglicherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert und eine
sachgerechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandigen Recherche des rele-
vanten Standes der Technik ergehen kann, woflr in erster Linie die Prifungsstel-
len des Patentamts berufen sind, ist die Sache zur weiteren Prufung und Ent-

scheidung an das Patentamt zurtickzuverweisen.

Das Patentamt wird bei der weiteren Priufung unter anderem das auch dem Be-
schluss zu Grunde liegende Verstandnis des Begriffs ,Koppelwandler zu beriick-
sichtigen haben. Die Formulierung des geltenden Patentanspruchs 1 ist namlich
beziglich dieses Begriffes ebenso wie die Erfindungsbeschreibung missverstand-
lich. Insbesondere die Formulierung ,Wandler..., bestehend aus Sammelelektro-
den und Zinken und bezeichnet als Koppelwandler* (Merkmale M3, M3a, M3b)
lieBe nadmlich auch den Schluss zu, dass es auf die elektrische Kopplung zwi-
schen den Resonatorfiltern fir die Auslegung des Begriffs ,Koppelwandler” nicht



ankame und der Begriff damit wesentlich weiter verstanden werden soll als funkti-
onell bedingt und fachublich. Dies wirde jedoch den Offenbarungsgehalt der An-
meldung ungerechtfertigt zu weit sehen.

Dr. Bastian Martens Hoppler Kleinschmidt

Pr



	I.
	 II.

