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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 12 673.5-35

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 20. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer sowie den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin
Werner und den Richter Dipl.-Ing. Gottstein

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde der Patentanmelderin wird zurtickgewiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse H 04 B - hat die
am 16. Marz 2001 mit der Bezeichnung ,Gerét der Unterhaltungselektronik mit
abnehmbaren Bedienteil* eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom
15. Marz 2004 zurickgewiesen. Auf den Inhalt dieses Beschlusses wird in vollem

Umfang Bezug genommen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Im ersten - und einzigen - Prufungsbescheid vom 12. November 2001, auf dessen
Inhalt ebenfalls in vollem Umfang Bezug genommen wird, fihrte die Prifungsstelle
in drei Satzen aus, dass der Gegenstand des urspringlich eingereichten Patent-
anspruchs 1 wegen fehlender Neuheit im Hinblick auf die DE 199 39 433 Al - im
Prufungsbescheid als Druckschrift (1) bezeichnet - nicht patentfahig sei. Eine
Auseinandersetzung mit den einzelnen Merkmalen des damals geltenden Patent-
anspruchs 1 hat die Prifungsstelle nicht vorgenommen. Zu den Unteranspriichen

heil3t es in dem Beschluss wortlich:
»4. Unteranspriiche:
Auf die zusatzlich genannten Dokumente wird verwiesen. Sie las-

sen auch in den weiteren Anspruchsgegenstanden zunachst ent-

weder nur vollstdndig vorweg genommene, fachgemal3e oder



nahe gelegte Merkmale erkennen, die eines erfinderischen Zutuns
ebenfalls nicht bedurfen. Da Uber eine Anmeldung nur einheitlich
entschieden werden kann, sind die rickbezogenen Anspruchsge-
genstande ebenfalls offensichtlich nicht patentfahig.”

Die ,zusétzlich genannten Dokumente® waren elf weitere Patentschriften, darunter
unter der Ordnungsnummer (3) EP 0 982 732 Al
und unter der Ordnungsnummer (5) DE 197 41 854 Al.

Unter Abschnitt 5. des Prifungsbescheids hatte die Prufungsstelle der Anmelderin
sinngemal anheimgestellt, neue - geanderte - Patentanspriiche einzureichen und
deren Patentfahigkeit einleuchtend zu begriinden. Sollte die Anmelderin dagegen
auf dem vorliegenden oder einem demgegeniber nur unwesentlich gednderten
Patentbegehren beharren, misse mit der Zurtickweisung der Anmeldung gerech-

net werden.

Der urspringlich eingereichte Patentanspruch 1 lautet:

»L. Gerat (1) mit einem abnehmbaren Bedienteil (9), welche tber
mindestens eine mechanische und mindestens eine elektrische
Kontaktstelle (14) verbindbar sind und eingefliigtem Zustand des
abnehmbaren Bedienteils (9) in das Gerat (1) der Unterhaltungs-
elektronik eingegebene Bedienbefehle tUber Tasten (10) des ab-
nehmbaren Bedienteils (9) an einen im Gerét (1) angeordneten
Mikrocomputer tragen werden und das abnehmbare Bedienteil (9)
mit einem Display (15) und eine Stromversorgungseinheit (S) aus-
gestattet,

dadurch gekennzeichnet, dass

das abnehmbare Bedienteil (9) den Mikrocomputer (nC) und min-

destens einen Audioausgang (12) aufweist.”



Mit ihrer Eingabe vom 1. Februar 2002, eingegangen beim Deutschen Patent- und
Markenamt am 5. Februar 2002, legte die Anmelderin neue Anspriche 1 bis 8 mit
einer geanderten Beschreibung nebst Figuren vor. In Patentanspruch 1 hat die
Anmelderin die Merkmale der urspringlich eingereichten Anspriche 1, 2 und 3
aufgenommen. Dem Anspruch 1 hat die Anmelderin Unteransprtiche 2 bis 8 hin-
zugefigt, die Merkmale aus den urspringlich eingereichten Ansprichen 3 bis 5,
14, 26, 29 und 31 aufgreifen. Die urspringlich eingereichten Anspriiche 6 bis 13,
15 bis 25 und 27, 28, 30 hat die Anmelderin in einer Teilanmeldung weiter verfolgt.

Anspruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 lautet:

.L1. Gerat (1) der Unterhaltungselektronik, insbesondere Autora-
dio, TV-Geréat, Satellitenempfanger, Mobilfunktelefon, mit einem
abnehmbaren Bedienteil (9), welche lber mindestens eine me-
chanische und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) ver-
bindbar sind und im eingefligtem Zustand des abnehmbaren Be-
dienteils (9) in das Geréat (1) der Unterhaltungselektronik eingege-
bene Bedienbefehle Uber Tasten (10) des abnehmbaren Bedien-
teils (9) an einen Mikrocomputer (mC) tbertragen werden und das
abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Display (15) und eine
Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet, wobei das abnehmbare
Bedienteil (9) mindestens einen Audioausgang (12) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

das abnehmbare Bedienteil (9) den Mikrocomputer (nC), ein In-
terface (I), eine multimediale Kontaktstelle (M), einen D-A Wand-
ler (W) und einen Speicher (SP) aufweist.”

Des Weiteren hat die Anmelderin in ihrer Eingabe die Auffassung vertreten, dass
der neu eingereichte Patentanspruch 1 gegentber der von der Prifungsstelle ge-
nannten Druckschrift (1) neu sei, und hat darum gebeten, die Prifung der Anmel-

dung fortzusetzen und die Erteilung des Patents in Aussicht zu stellen.



Mit Beschluss vom 15. Marz 2004 wies die Prufungsstelle die Anmeldung zurick.
Zur Begrindung hat die Prifungsstelle auf den Bescheid vom 12. November 2001
verwiesen, in dem ausfuhrlich dargelegt und begrindet sei, warum im Gegenstand
des (vormals geltenden) Patentanspruchs 1 keine patentfahige Erfindung gesehen
werden kann. Diese Auffassung misste auch unter Beriicksichtigung der Ausfih-
rungen der Anmelderin und dem neu eingereichten Patentanspruch 1 vom 1. resp.
5. Februar 2002 aufrechterhalten werden. Im Folgenden fuhrte die Prifungsstelle
im Einzelnen aus, warum der geltende Patentanspruch 1 wegen fehlender Neuheit
im Hinblick auf die DE 199 39 433 Al (Druckschrift (1)) nicht gewahrbar sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Mit Schreiben vom
15. April 2009 hat die Anmelderin ihre Beschwerde begriindet. In Abgrenzung zum
Stand der Technik nach der Druckschrift (1) reicht die Beschwerdeftihrerin einen
neuen Anspruchssatz als Hauptantrag ein, des Weiteren reicht sie einen weiteren

Anspruchssatz als Hilfsantrag ein.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag vom 15. April 2009 lautet unter

Hinzufligung einer Merkmalsgliederung:

.M1 Gerat (1) der Unterhaltungselektronik, insbesondere
Autoradio, TV-Gerat, Satellitenempfanger, Mobilfunktele-
fon,

M2 mit einem abnehmbaren Bedienteil (9),

M2.1  welches Uber mindestens eine mechanische

M2.2 und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) mit
dem Gerat (1) verbindbar ist

M2.3 und im eingefliigtem Zustand des abnehmbaren Bedien-
teils (9) in das Gerat (1) der Unterhaltungselektronik

M2.3.1 eingegebene Bedienbefehle Uber Tasten (10) des
abnehmbaren Bedienteils (9)

M2.3.2 an einen Mikrocomputer (mC) Ubertragen werden



M2.4

M2.5
M2.6.1

M2.6.2
M2.6.3
M2.6.4
M2.6.5
M2.6.6

M3

und das abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Dis-
play (15)

und einer Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet ist,
wobei das abnehmbare Bedienteil (9) mindestens einen
Audioausgang (12),

den Mikrocomputer (mC),

ein Interface (1),

eine multimediale Kontaktstelle (M),

einen D-A Wandler (W)

und einen Speicher (SP) enthalt,

dadurch gekennzeichnet, dass

Im abgenommenen Zustand des abnehmbaren Bedien-
teils (9) der Mikrocomputer (nC) die Anzeige auf dem

Display (15) invertiert, um Energie zu sparen.”

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet, ebenfalls unter Hinzufligung einer

Merkmalsgliederung und Anderungen gegeniiber dem Hauptantrag hervorgeho-
ben (Merkmal M4):

»,M1

M2

M2.1

M2.2

M2.3

M2.3.1

M2.3.2

Gerat (1) der Unterhaltungselektronik, insbesondere
Autoradio, TV-Gerat, Satellitenempfanger, Mobilfunkte-
lefon,

mit einem abnehmbaren Bedienteil (9),

welches Uber mindestens eine mechanische

und mindestens eine elektrische Kontaktstelle (14) mit
dem Geréat (1) verbindbar ist

und im eingefligtem Zustand des abnehmbaren Bedien-
teils (9) in das Geréat (1) der Unterhaltungselektronik
eingegebene Bedienbefehle tber Tasten (10) des ab-
nehmbaren Bedienteils (9)

an einen Mikrocomputer (mC) Gbertragen werden



M2.4 und das abnehmbare Bedienteil (9) mit einem Dis-
play (15)

M2.5 und einer Stromversorgungseinheit (S) ausgestattet ist,

M2.6.1 wobei das abnehmbare Bedienteil (9) mindestens einen
Audioausgang (12),

M2.6.2 den Mikrocomputer (nC),

M2.6.3 ein Interface (I),

M2.6.4 eine multimediale Kontaktstelle (M),

M2.6.5 einen D-A Wandler (W)

M2.6.6 und einen Speicher (SP) enthalt,
dadurch gekennzeichnet, dass

M3 Im abgenommenen Zustand des abnehmbaren Bedien-
teils (9) der Mikrocomputer (nC) die Anzeige auf dem
Display (15) invertiert, um Energie zu sparen

M4 und ein  Multifunktionsregler (3) am Gerat (1)
angeordnet ist, welcher eine Driuck-Dreh-Funktion

ermoglicht.”
Die Anmelderin beantragt,
den Beschluss der Prifungsstelle fir Unterklasse H 04 B des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 15. Marz 2004 aufzuhe-

ben

und das Patent zu erteilen auf der Grundlage der folgenden Un-

terlagen:

- Patentanspriiche 1 bis 7 aus dem Schriftsatz vom
15. April 2009,



hilfsweise:

- Patentanspriiche 1 bis 6 aus dem Schriftsatz vom
15. April 2009,

fur beide Antrage Beschreibung und Zeichnungen

Figuren 1 bis 8 wie Offenlegungsschrift.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und der Gegenstand des Patentanspruchs 1

nach dem Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhen.

2. Als fur die Beurteilung der Lehre der Anmeldung und des Standes der Technik
malf3geblichen Fachmann sieht der Senat einen Diplomingenieur der Fachrichtung
Nachrichtentechnik an, der Uber Erfahrung auf dem Gebiet der Unterhaltungs-
elektronik und Uber umfassende Kenntnisse der dort genutzten Geratschaften und
Benutzer-Schnittstellen sowie der Entwicklung und der Fertigung solcher Systeme

verfugt.

3. Zum Hauptantrag

Der Gegenstand des Patentanspruches 1 gemall Hauptantrag umfasst den Ge-
genstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag. Nachdem
letzterer - wie die nachfolgenden Ausfiihrungen zum Hilfsantrag zeigen - nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht, ist auch der Gegenstand des Patentanspru-
ches 1 nach Hauptantrag nicht patentfahig.



4. Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag ist dem Fachmann
durch das Gerat der Unterhaltungselektronik gemafR der DE 199 39 433 Al

(Druckschrift (1)) i. V. m. seinem Fachwissen und Fachkdnnen nahe gelegt.

Aus der DE 199 39 433 Al, vgl. die Figuren 1 und 2, die zugehorige Beschreibung
Sp. 3, Z. 68, bis Sp. 4, Z. 68, und weiter den Wortlaut der Anspriche Sp. 5 Z. 3 bis
Sp. 6, Z. 46, ist ein Gerat der Unterhaltungselektronik (hier: Autoradio, Basisein-
heit 1 - Merkmal M1) mit allen Merkmalen im Oberbegriff des geltenden An-
spruchs 1 als bekannt entnehmbar. Das bekannte Gerat ist in Ubereinstimmung
mit dem Anspruchsgegenstand mit einem abnehmbaren Bedienteil (2 - Merk-
mal M2) versehen, welches Uber mindestens eine mechanische und mindestens
eine elektrische Kontaktstelle (Schnittstelle 3 - Merkmale M2.1 und M2.2) mit dem
Basisteil verbindbar ist. Im eingefligten Zustand des abnehmbaren Bedienteils (2)
in das Geréat (1) werden eingegebene Bedienbefehle tber Tasten (Bedienele-
mente 5) des abnehmbaren Bedienteils (2) an einen Mikrocomputer (Rechenein-
heit 8) Ubertragen (Merkmale M2.3, M2.3.1 und M2.3.2). Das abnehmbare Be-
dienteil (2) ist mit einem Display (Anzeigeeinheit 4) und einer Stromversorgungs-
einheit (wiederaufladbare Batterie 12) ausgestattet (Merkmale M2.4 und M2.5),
wobei das abnehmbare Bedienteil (5) mindestens einen Audioausgang (An-
schluss 6), auch fir einen externen Lautsprecher aufweist (vgl. z. B. Anspruch 7,
Sp. 5, Z. 39 bis 44 - Merkmal 2.6.1). Weiterhin ist aus der DE 199 39 433 Al, vgl.
insbesondere Figur 2 und die Beschreibung Sp. 4, Z. 38-68, als bekannt ent-
nehmbar, dass das abnehmbare Bedienteil (2) einen Mikrocomputer (8), ein In-
terface (7), eine multimediale Kontaktstelle (diese kann zusatzlich z. B. zum Aus-
lesen von Chipkarten vorgesehen sein, vgl. Sp. 4, Z. 33-37), einen D/A-Wand-
ler (10) und einen Speicher (Massenspeicher 9) aufweist (Merkmale M2.6.2
bis M2.6.6).



-10 -

Das Merkmal M3 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag, dass im abgenomme-
nen Zustand des abnehmbaren Bedienteils (9) der Mikrocomputer (nC) die An-
zeige auf dem Display (15) invertiert, um Energie zu sparen, versteht der Fach-
mann im Lichte der Beschreibung der Anmeldung, vgl. die geltenden Beschrei-
bungsunterlagen gemaf Eingabe vom 1. Februar 2002, S. 8, Z. 3 bis 5, entspre-
chend der Offenlegungsschrift, Sp. 6, Abschnitt [0044], dahingehend, dass mit der
beanspruchten MalRhahme insbesondere Energie gespart werden soll; das Inver-
tieren der Anzeige im Zuge dieser Energie-Einsparung kann nach dem Verstand-
nis des Fachmanns auch ein zumindest zeitweises Abschalten der Energieversor-
gung umfassen (BGH in GRUR 2007, 859-862 - Informationsibermittlungsverfah-
ren |, i. V. m. 8 14 PatG). Fir einen solcherart sparsamen Umgang mit der Energie
zum Betreiben des Bedienteils im abgenommenen Zustand sieht sich der Fach-
mann durch den Stand der Technik nach der DE 199 39 433 Al veranlasst, nach-
dem bei dem dort als bekannt entnehmbaren Gerat das abnehmbare Bedientell
zur Energieversorgung eine wiederaufladbare Batterie enthalt, vgl. (1), Sp. 4, Z. 63
bis 68. Diverse Mdglichkeiten fir MalRnahmen zum Energiesparen bei Geraten der
Unterhaltungselektronik sind dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus ge-
laufig, beispielhaft belegt durch die bereits im Prifungsverfahren genannte
EP 0982 732 Al (dort als Druckschrift (3) bezeichnet), in der fir ein Gerat der
Unterhaltungselektronik (MP3 Player) ein ,auto power-off*-Modus ein Abschalten

des Displays umfasst (Sp. 11, Z. 8 bis 16 - Merkmal M3).

Die Anordnung eines Multifunktionsreglers am Gerat, welcher eine Drick-Dreh-
Funktion ermdglicht, wie mit Merkmal M4 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag
gefordert, war zum Anmeldetag eine durchaus gangige und dem Fachmann pra-
sente MalRnahme im Bereich der Geréte der Unterhaltungselektronik, um eine effi-
ziente und benutzerfreundliche Bedienung zu erméglichen in Anbetracht der durch
das abnehmbare Bedienteil vorgegebenen raumlichen Verhéltnisse des Gerats
und nicht zuletzt auch veranlasst durch Benutzerwinsche (GRUR 2002, 418 -
Selbstbedienungs-Chipkartenausgabe). Nur erganzend sei zu diesem Fachwissen

verwiesen auf die ebenfalls im Prifungsverfahren genannte DE 197 41 854 Al
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(dort als Druckschrift (5) bezeichnet), vgl. Sp. 2, Z. 14 bis 16 und Z. 34 bis 40,
i. V. m. Fig. 1.

Die Beschwerdefihrerin hat den Standpunkt vertreten, dass in der
DE 199 39 433 Al (Druckschrift (1)) die Problematik, Energie zu sparen, nicht ex-
plizit angesprochen sei, auch sei aus der EP 0 982 732 Al (Druckschrift (3)) keine
Invertierung des Displays als bekannt entnehmbar. Wie vorstehend dargelegt,
sieht sich der Fachmann jedoch schon durch das Vorhandensein einer wieder-
aufladbaren Batterie veranlasst, Malinhahmen zum Energiesparen zu ergreifen,
wobei der Fachmann unter einer Abschaltung des Displays auch eine Invertierung

des Displays subsumiert, wenn hierdurch Energie eingespart wird.

Auch der Gesamtheit der vorstehend erdrterten vom Stand der Technik nach der
DE 199 39 433 Al (Druckschrift (1)) zum Anspruchsgegenstand fliihrenden Mal3-
nahmen ist nach Auffassung des Senats keine Erfindungsqualitdt zuzuerkennen,
da sie, wie aus den obigen Darlegungen hervorgeht, - wenn auch formal in zwei
gesonderte MalRBhahmen auflésbar - lediglich eine Weiterfihrung einzelner im
Stand der Technik nach Druckschrift (1) bereits vorgezeichneter MalRnahmen zum
Sparen von Energie, oder aber eine routinemallige Anwendung des dem Fach-
mann zur Verfigung stehenden Wissens und Kénnens insbesondere hinsichtlich
der Bedienung von Geraten der Unterhaltungselektronik darstellen, ohne dass da-
bei der Rahmen durchschnittlichen fachmannischen Kénnens verlassen oder ein
besonderer technischer Wirkzusammenhang der Einzelmal3nahmen sichtbar wird.
Die Gesamtheit dieser Einzelmal3hahmen bedeutet keine Fortentwicklung vom
Stand der Technik nach (1) in zwei aneinander anschlieBenden Schritten zur Er-
reichung einer besonderen Qualitat, sondern - nur - die Anpassung an den prakti-
schen Bedarfsfall unter Berlcksichtigung weitgehend unabhangiger tblicher For-
derungen mit Abwagung bekannter Vor- und Nachteile. Auch liegt hier kein der
BGH-Entscheidung ,Sto3wellen-Lithotripter* (Mitt. 1998, 356) zugrunde gelegener
Sachverhalt vor, bei dem das Naheliegen der Einzelmerkmale einer Vorrichtung

fur sich noch nicht das Naheliegen der Gesamtheit dieser Merkmale begriindete
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(a. a. O. Leitsatz). Dort gab es keine Anregung dafir, an sich bekannte Merkmale
aus technischen oder nutzerspezifischen Uberlegungen heraus durch weitere an
sich bekannte Merkmale zu erganzen (a. a. O. lll. 2.), und es sprachen fir das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit weitere Gesichtspunkte, wie das Verlas-
sen der Ublichen Wege des Denkens und ein lang anhaltendes unbefriedigtes Be-

durfnis nach einer einfachen Vorrichtung (a. a. O. lll. 2. letzter Abs.).

5. Mit dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag fallen auch die ihm zugeordneten
Unteranspriiche 2 bis 6, da das Patent nur so erteilt werden kann, wie es bean-
tragt ist und ein eigenstandiger Erfindungsgehalt der Unter- bzw. Nebenanspriche
von der Anmelderin nicht geltend gemacht wurde (BGH, Beschluss vom
26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches Speicherheiz-
gerat; Beschluss vom 21.Dezember 1982 - X ZB 10/82, GRUR 1983, 171 -
Schneidhaspel). Ein solcher eigenstandiger erfinderischer Gehalt der Unteran-
spruche ist angesichts des aus der Druckschrift (1) als bekannt entnehmbaren di-
gitalen Rundfunkempfangers auch fir den Senat nicht ersichtlich. Das Entspre-
chende gilt fur die dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag zugeordneten Unter-

anspriche 2 bis 7.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr war aus Billigkeitserwdgungen anzu-
ordnen, 8 80 Abs. 3 PatG; denn die Prufungsstelle hat im patentamtlichen Verfah-
ren gegen die Grundsatze des rechtlichen Gehors verstolen und es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Anmelderin bei einer ordnungsgemalien
Durchfihrung des patentamtlichen Prufungsverfahrens keine Beschwerde einge-

legt hatte.

Gemall §45 Abs. 2 PatG hat die Prufungsstelle, wenn sie zu dem Ergebnis
kommt, dass keine nach 88 1 bis 5 patentfahige Erfindung vorliegt, dies der Pa-

tentsucherin unter Angabe der Grinde mitzuteilen, d. h. die Umstande oder Grin-
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de, auf denen die spatere Entscheidung der Prifungsstelle beruht, sind dem An-
melder vor der Entscheidung mitzuteilen. Dies hat die Prifungsstelle unterlassen

und damit der Anmelderin das rechtliche Gehdr versagt.

Nachdem die Anmelderin mit ihrer Eingabe vom 1. resp. 5 Februar 2002 neue An-
spruche 1 bis 8 mit einer gednderten Beschreibung nebst Figuren zur Entschei-
dung vorgelegt und dazu die Meinung vertreten hatte, dass der neu eingereichte
Patentanspruch 1 gegenuber der von der Prifungsstelle im vorangegangenen
Prufbescheid genannten Druckschrift (1) neu sei, hétte die Prufungsstelle vor einer
endgultigen Zurtickweisung der Anmeldung die Anmelderin zunachst im Wege ei-
nes weiteren Priufbescheides tber ihre Meinung zu den neu eingereichten Unter-
lagen unterrichten und der Anmelderin Gelegenheit zur Stellungnahme geben
missen. Das hat die Prifungsstelle jedoch unterlassen und hat statt dessen sofort
den angegriffenen, das patentamtliche Verfahren abschlieRenden Zurlckwei-

sungsbeschluss erlassen.

Die Ausfihrungen in diesem Beschluss dazu, warum auch der neue Patentan-
spruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 im Hinblick auf die DE 199 39 433 Al (1)
nicht gewahrbar sei, waren kein Gegenstand des vorangegangenen Prifungsver-
fahrens gewesen und deswegen fir die Anmelderin neu. Dass die fur die Zurlck-
weisung malgebenden Umstande zumindest hinsichtlich eines Teils des An-
spruchs 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 bereits in dem Prufungsbescheid vom
12. November 2001 angesprochen worden waren, &ndert nichts an diesem Er-
gebnis. Denn die zwei Satze, mit denen im Priufungsbescheid vom
12. November 2001 die fehlende Neuheit des urspriinglichen Patentanspruchs 1
konkret begrindet worden war, waren schon im Hinblick auf die urspringlichen
Anmeldeunterlagen in wesentlichen Punkten unvollstandig und als Information der
Anmelderin tber die Grinde fur eine mogliche Zurtickweisung der ursprtinglichen
Anspriche ungeeignet. Es fehlte die notwendige Auseinandersetzung mit den ein-
zelnen Merkmalen des damals geltenden Patentanspruchs 1 und hinsichtlich der

Schutzfahigkeit der damals geltenden Unteransprtiche 2 bis 31 war der Prifungs-
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bescheid ganzlich nichtssagend. Daher waren die Ausfihrungen dieses Beschei-
des erst recht nicht dazu geeignet, die Anmelderin zuverlassig Uber die Er-
folgsaussichten der neuen Patentanspriche vom 1. resp. 5. Februar 2002 zu un-
terrichten. Das wird auch daran deutlich, dass die Prifungsstelle vor Erlal3 des
angegriffenen Zurickweisungsbeschlusses keine konkrete, sachlich nachvollzieh-
bare Stellungnahme zu den Merkmalen der urspringlich eingereichten Unteran-
spruche 2 und 3 abgegeben hatte, die die Anmelderin spater in den neuen Pa-
tentanspruch 1 vom 1. resp. 5. Februar 2002 aufgenommen hat.

Ware die Prufungsstelle ordnungsgemalf verfahren und hétte sie die Anmelderin
gemal 8 45 Abs. 2 PatG in Form eines zweiten Prufungsbescheids uber ihre Ein-
wande gegen die neuen Anmeldeunterlagen vom 1. resp. 5. Februar 2002 voll-
standig und nachvollziehbar unterrichtet, hatte das der Anmelderin die Gelegen-
heit gegeben, die Anmeldeunterlagen in einer Weise zu modifizieren, wie es jetzt
erst im Beschwerdeverfahren geschehen konnte. Es kann daher nicht ausge-
schlossen werden, dass bei ordnungsgemalfer Durchfiihrung des patentamtlichen
Prufungsverfahrens die Anmelderin die Zurickweisung ihrer Anmeldung akzeptiert

und keine Beschwerde mehr eingelegt hatte.

Dr. Mayer Dr. Hartung Werner Gottstein

Pr



