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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 43 45 604.9-53

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
20. Dezember 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder sowie des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt
und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn
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beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pru-
fungsstelle fir Klasse GO6F des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 21. Juni 2010 aufgehoben und die Sache zur weiteren
Prifung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Marken-

amt zurtickverwiesen.

Die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird angeordnet.

Grinde:

Die vorliegende Patentanmeldung entstand durch Teilungserklarung vom 5. Sep-
tember 2005 aus der Patentanmeldung P 43 45 580.8, die im September 2003
durch Teilung aus der Patentanmeldung P 43 90 991.4 entstanden war. Diese
Ursprungsanmeldung ist eine PCT-Anmeldung in nationaler Phase, welche die
Prioritat einer Voranmeldung in den USA vom 6. Méarz 1992 in Anspruch nimmt
und als WO 93/ 18 463 Al in englischer Sprache, spater in deutscher Uberset-
zung als DE 43 90 991 T1 verdéffentlicht wurde. Die vorliegende Teilungsanmel-

dung erhielt die Bezeichnung:
»Vvorrichtung zur Kommunikation mit einem DRAM".
Sie wurde durch Beschluss der Priifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 13. Mérz 2008 zurtickgewiesen, weil ihr Patentan-

spruch 1 mangels Erfindungshéhe seines Gegenstands nicht gewahrbar sei.



Die gegen diesen Beschluss gerichtete Beschwerde der Anmelderin hatte Erfolg.
Die Anmeldung wurde vom erkennenden Senat mit Beschluss vom 12. Ja-
nuar 2010 (17 W (pat) 75/08), basierend auf neu eingereichten Patentanspriichen,
zur weiteren Prufung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt
zurtckverwiesen mit der Mal3gabe, dass das geltende Patentbegehren zulassig

sei.

Daraufhin wurde die Anmeldung nach einem Prifungsbescheid vom 5. Mai 2010
von derselben Prifungsstelle durch Beschluss vom 21. Juni 2010 erneut zurtick-
gewiesen mit der Begriindung, dass in der Beschreibung kein Weg zum Ausfiihren
der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angegeben sei. Nach dieser Feststel-
lung stehe der Prifungsstelle vor dem Gesetz nach 8§ 34 Abs. 6 PatG in Verbin-
dung mit der PatAnmVO vom 4. Mai 1990, 8§ 4 Abs. 4 kein Ermessensspielraum
mehr zu; wenn die gesetzlichen Erfordernisse, die an eine Anmeldung gestellt

sind, nicht erfullt seien, so sei diese zurlickzuweisen.

Gegen diesen Beschluss ist die erneute Beschwerde der Anmelderin gerichtet. Sie
tragt vor, der neue Zurickweisungsbeschluss sei offensichtlich rechtsfehlerhaft, da
das Patentamt an die rechtliche Beurteilung des Bundespatentgerichts gebunden
sei; dieses habe aber ausgefihrt, dass die Lehre der Patentanspriche in der
Anmeldung so deutlich und vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann sie aus-

fuhren kdnne.
Die Anmelderin beantragt sinngemal:
den angegriffenen Beschluss aufzuheben und das nachgesuchte

Patent mit den geltenden Unterlagen gemé&fl} dem Senatsbe-
schluss 17 W (pat) 75/08 vom 12. Januar 2010 zu erteilen,



hilfsweise eine mindliche Verhandlung, und

die Rickzahlung der Beschwerdegebuhr.

Der geltende Patentanspruch 1, auf den allein der Zuriickweisungsbeschluss sich

grindet, lautet:

»L. Master-Vorrichtung (102) zur Kommunikation mit einem
Speicher mit wahlfreiem Zugriff (DRAM) (104, 106, 108,
110), mit
einem Empfanger mit einem ersten Eingangsanschluss zum
Empfangen eines Empfangstaktsignals (RCLKg) und einem
zweiten Eingangsanschluss, der an einen bidirektionalen
externen Datenbus (120) zum Empfangen erster Daten vom
Speicher mit wahlfreiem Zugriff (DRAM) (104, 106, 108, 110)
unter Verwendung des Empfangstaktes (RCLK) angeschlos-
sen ist, um Datenbits der ersten Daten synchron zum Emp-
fangstaktsignal (RCLKp) an beiden Taktflanken zu registrie-
ren, sodass die Datenbits der ersten Daten mit der doppelten
Frequenz des Empfangstaktes (RCLKg) empfangen werden,
und wobei das Empfangstaktsignal (RCLK,) von der Master-
Vorrichtung (102) empfangen wird, nachdem es sich in einer
Richtung von dem Speicher mit wahlfreien Zugriff (DRAM)
(104, 106, 108, 110) hin zu der Master-Vorrichtung (102)

ausgebreitet hat; und

einem Sender mit einem Eingangsanschluss zum Empfan-
gen eines Sendetaktsignals (TCLKy) und einem Ausgangs-
anschluss, der zum Senden zweiter Daten an den Speicher
mit wahlfreiem Zugriff (DRAM) (104, 106, 108, 110) unter
Verwendung des Sendetaktes (TCLKy) Uber den bidirektiona-



len externen Datenbus (120) angeschlossen ist, um die
Datenbits der zweiten Daten synchron zum Sendetakt
(TCLKp) an beiden Taktflanken auszugeben, sodass die
Datenbits der zweiten Daten bei der doppelten Frequenz des
Sendetaktes (TCLKp) gesendet werden, wobei die Datenbits
der zweiten Daten zum Zeitpunkt, zu dem sie von dem Sen-
der gesendet werden, eine jeweils im Wesentlichen kon-
stante vorbestimmte Phasenbeziehung zu dem Sendetakt
(TCLKp) aufweisen, und wobei das Sendetaktsignal (TCLKo)
an der Master-Vorrichtung (102) empfangen wird, bevor es
sich in einer Richtung von der Master-Vorrichtung (102) zu
dem Speicher mit wahlfreiem Zugriff (DRAM) (104, 106, 108,
110) ausbreitet,

wobei sich das Empfangstaktsignal (RCLKy) entlang eines
ersten Taktleitungssegmentes (136) einer Taktleitung aus-
breitet, das sich von einem ersten Ende des bidirektionalen
externen Datenbusses (120) zu einem Umkehrelement (137)
erstreckt, das in der N&he eines zweiten Endes des bidi-
rektionalen externen Datenbusses (120) angeordnet ist, und
wobei das Sendetaktsignal (TCLKy) sich entlang eines zwei-
ten Taktleitungssegments (138) der Taktleitung ausbreitet,
das sich von dem Umkehrelement (137) zum ersten Ende
des bidirektionalen externen Datenbusses (120) erstreckt.”

Bezlglich der nebengeordneten Patentanspriche 5 und 8 sowie der Unteranspri-

che wird auf den vorangehenden Senatsbeschluss 17 W (pat) 75/08 verwiesen.

Diesen Ansprichen soll unverandert die Aufgabe zugrunde liegen, eine syn-

chrone, integrierte Speicherkomponente fir ein synchrones Bussystem, in dem



der Takt-Daten-Offset verringert oder beseitigt wird, zur Verfligung zu stellen

(siehe Seite 4 Absatz 1 der Beschreibung).

Die zulassige Beschwerde fihrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und zur Zurickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemall 8 79 Abs.3 Satz1 Nr.2 PatG, weil die Begrindung des Beschlusses

bereits in rechtlicher Hinsicht fehlerhaft ist.

Denn der behauptete Mangel, dass ,in der Anmeldung nicht wenigstens ein Weg
zum Ausfuihren der beanspruchten Erfindung im Einzelnen vorhanden” sei, durfte
im Nachgang zum Zuriickverweisungsbeschluss des Senats nicht mehr geltend
gemacht werden. Er betrifft allein die Frage der Ausfiihrbarkeit der Erfindung (8 34
Abs. 4 PatG), als Teilfrage der Zuléssigkeit der geltenden Patentanspriche. Hier-
zu hatte der Senat in der vorangehenden Entscheidung 17 W (pat) 75/08 in Ab-
schnitt 2.3.4 (Seite 17) festgestellt:

.Die Anspriche geben —zumindest bei Zuhilfenahme der Be-
schreibung — verstandlich an, was unter Schutz gestellt werden
soll, und ihre Lehre ist in der Anmeldung so deutlich und vollstan-

dig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann.”

Nach der erfolgten Zurlckverweisung mit der MalRgabe, dass das geltende Pa-
tentbegehren zulassig sei, hatte das Patentamt diese rechtliche Beurteilung auch
seiner Entscheidung zugrunde zu legen (8 79 Abs. 3 Satz 2 PatG) und durfte nicht

eine entgegengesetzte Feststellung treffen.

Deshalb war der neuerliche Zuriickweisungsbeschluss unzuléssig.



Vorsorglich bleibt dariiber hinaus festzuhalten, dass die Begriindung des Zurtck-
weisungsbeschlusses auch in tatsachlicher Hinsicht fehlerhatft ist.

1. Es steht im Widerspruch zur hdchstrichterlichen Rechtsprechung, wenn die
Forderung nach einem ,Weg zum Ausfiihren der beanspruchten Erfindung im Ein-
zelnen®, der in der Beschreibung angegeben sein misse (jetzt PatV § 10 Abs. 2

Nr. 7), eng ausgelegt wird.

Das PatG verlangt lediglich (8 34 Abs. 4), dass die Erfindung in der Anmeldung so

deutlich und vollstadndig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausftihren kann.

Hierzu hat der Bundesgerichtshof festgestellt:

.Eine Erfindung ist ausfuhrbar offenbart, wenn die in der Patent-
anmeldung enthaltenen Angaben dem fachmannischen Leser so
viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem
Fachwissen und seinem Fachkdnnen in der Lage ist, die Erfindung
erfolgreich auszufiihren. Es ist nicht erforderlich, dass mindestens
eine praktisch brauchbare Ausfihrungsform als solche unmittelbar

und eindeutig offenbart ist.”

(siehe BGH, Urteil vom 13.Juli2010 - XaZR 126/07 ,Klammernahtgerat,

m. w. N.).

In Ubereinstimmung damit kann nicht verlangt werden, dass in der Beschreibung
aus einem Ausfuhrungsbeispiel jedes Detail der beanspruchten Erfindung ent-

nehmbar sein musste.



Als Fachmann ist hier unverandert ein Entwicklungsingenieur der Nachrichten-
technik mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Berufser-

fahrung anzusehen.

2. Die beanspruchte technische Lehre war fir den Fachmann aufgrund seines

Fachwissens erfolgreich ausfuhrbar.

2.1 Die Prufungsstelle bezieht sich in ihrer Begriindung, dass kein Weg zum
Ausfuhren der beanspruchten Erfindung im Einzelnen angegeben sei, auf das

Merkmal des Patentanspruchs 1:

,um Datenbits der ersten Daten synchron zum Empfangstaktsi-

gnal (RCLKp) an beiden Taktflanken zu registrieren®.

Dazu fuhrt sie unter Bezug auf die Figuren 7A und 7B aus, dass bei einer Abtas-
tung an beiden Flanken diejenige Abtastung, die in der Mitte zwischen den gestri-
chelten senkrechten Linien 210 und 212 erfolge, im unsicheren Bereich (XXX) der
Datenbits (TDATA; bzw. TDATA,) stattfinde, so dass ungiiltige Datenbits detek-

tiert wirden.

2.2 Hier ist zuzustimmen, dass bei keiner der Zeichnungen der vorliegenden
Anmeldung eine Abtastung an beiden Taktflanken dargestellt ist. Wie der Senat in
der vorangehenden Entscheidung 17 W (pat) 75/08 in Abschnitt 2.3.2 (Seite 16)
bereits festgestellt hat, arbeiten samtliche Ausfihrungsbeispiele der Beschreibung
mit Einflankenilbertragung; das auf3ert sich in den Figuren 7A und 7B beispiels-
weise darin, dass die Gultigkeitsdauer eines Datums (A, B, C) beinahe der Dauer
eines Taktsignals (z. B. von einer positiven Flanke bis zur nachsten positiven
Flanke des Signals TCLKq bzw. RCLK) entspricht - pro Taktperiode wird also ein
Datenbit Gbertragen. In der Mitte zwischen zwei (im Beispiel) positiven Flanken ist
keine sinnvolle Ubertragung maglich.



2.3 Das genannte Anspruchsmerkmal hat seinen Ursprung in der Beschreibung
Seite 8 Abs. 2 der DE 43 90 991 T1 - demnach soll der Datenbus ,vorzugsweise

. mit Dualflankentbertragung” arbeiten. Dies wird beispielhaft dadurch erlautert,
dass bei 250 MHz alle zwei Nanosekunden - also zweimal pro Taktperiode - Uber-
tragungen stattfinden kénnen. Auch wenn dies die einzige Fundstelle dafir ist, so
kann der Anmelderin deswegen die Aufnahme entsprechender Merkmale in die
Patentanspriiche nicht verwehrt werden - insbesondere nicht etwa deshalb, well
kein Ausfuhrungsbeispiel dies explizit darstellt.

Die Frage ist vielmehr, ob der Fachmann mit seinem Fachwissen und seinem
Fachkonnen in der Lage war, auch ohne konkretes Beispiel eine Dualflankentber-
tragung erfolgreich auszufihren.

Diese Frage kann ohne jeden Zweifel bejaht werden. Unstrittig war die Dualflan-
kenubertragung an sich vorbekannt (siehe D1: WO 91/ 16 680 Al, wie im ersten
Zuruckweisungsbeschluss der Prufungsstelle erlautert). Die beanspruchte Lehre
der Anmeldung ist ersichtlich auf eine bestimmte Anordnung von Daten- und Takt-
leitungen in Bezug auf Sender und Empfanger und auf ein Umkehrelement in der
Taktleitung gerichtet - jedoch nicht auf eine elektrotechnische Bauanleitungen flr
einen Einflanken- oder Dualflankenempfanger oder -sender. Diese werden als

dem Fachmann gelaufig angenommen.

Der Fachmann war daher ohne weiteres in der Lage, fur eine Dualflankentbertra-
gung geeignete Sender- und Empfangerbaugruppen anstelle der in den Zeichnun-
gen dargestellten einzusetzen. Dass sich dadurch die Zeitablaufe gegentber den
in den Figuren 7A / 7B gezeigten andern, ist selbstverstandlich. Die dortige Ein-
flanken-Ubertragung irritierte den Fachmann keinesfalls, da ihm der Unterschied
vertraut war. Es ist kein Hindernis erkennbar, das sich ihm in den Weg gestellt
haben kdnnte, wenn er bei der Ausfiihrung der beanspruchten Lehre statt der in
den Zeichnungen dargestellten Einflankentbertragung eine Dualflankenibertra-

gung und daflr geeignete Baugruppen auswahlte.
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Die Ausfuhrbarkeit der beanspruchten Erfindung ist sonach auch ohne ein diesbe-

zugliches Ausfuihrungsbeispiel in Beschreibung und Zeichnungen gegeben.

2.4 Wie bereits im vorangehenden Beschluss ausgefuhrt, ist allerdings im Wei-
teren zu bertcksichtigen, dass die Dualflankentbertragung in der Anmeldung nur
ganz kurz als bevorzugte Ausfihrungsform angesprochen wird, ohne dass Details
dazu vermittelt wirden; es gibt also lediglich den Hinweis, dass man das ,auch”
machen konne. Nachdem die Dualflankentbertragung an sich unstrittig vorbe-
kannt war, kann diesem Merkmal im Rahmen der offenbarten Erfindung keine
besondere, insbesondere keine etwa die Patentfahigkeit tragende Rolle zukom-
men - vielmehr missten die selbstédndigen Patentanspriiche auch ohne dieses

Merkmal auf erfinderischer Tatigkeit beruhen, um patentierbar zu sein.

V.

Dem Antrag der Anmelderin auf eine Patenterteilung konnte nicht gefolgt werden,
weil das geltende Patentbegehren bisher noch nicht Gegenstand eines vollstandi-
gen Prifungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war; denn
der Stand der Technik ist noch nicht ermittelt und mit den nunmehr beanspruchten

Gegenstanden verglichen worden. Dies wird jetzt umgehend nachzuholen sein.

Dem hilfsweise gestellten Antrag auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung
brauchte vorliegend nicht entsprochen werden, weil der Vertreter der Anmelderin

erklart hat, diesen fur den Fall einer Zurtickverweisung nicht aufrechtzuerhalten.
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VI.

Die Beschwerdegebuhr war nach 8 80 Abs. 3 PatG zurlickzuerstatten, weil die
Missachtung der gesetzlichen Regelung des 8§ 79 Abs. 3 Satz 2 PatG durch die

Prufungsstelle einen schwerwiegenden Verfahrensfehler darstellt.

Dr. Fritsch Eder Baumgardt Wickborn
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