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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 064 132.3-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 2. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Bertl, des Richters Dr.-Ing. Kaminski, der Richterin
Kirschneck und des Richters Dipl.-Ing. Grof3

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse HO2H des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 14. Oktober 2008 aufgehoben und das nachgesuchte

Patent mit folgenden Unterlagen erteilt:

Patentanspriiche 1 bis 2 gemald Hauptantrag,
angepasste Beschreibung und

geanderte Figur 3,

jeweils Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,
Ubrige Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom 11. Juli 2008.

Grinde

Mit am 11. Juli 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangener Er-
klarung hat der Anmelder die am 13. Juli 2004 eingereichte (Stamm-)Anmeldung
10 2004 034 028.5-34 geteilt und am selben Tag Anmeldeunterlagen zu der Teil-
anmeldung eingereicht, die identisch mit den urspringlichen Unterlagen der

Stammanmeldung Ubereinstimmen.

In dem Verfahren der Stammanmeldung 10 2004 034 028.5-34 hat die Prifungs-
stelle fur Klasse HO2H mit Prifungsbescheid vom 5. April 2005 den Gegenstand
des urspriinglichen Patentanspruchs 1 sowie auch der Unteranspriche 2 und 3
als nicht neu und damit nicht patentfahig beanstandet. In der Anhérung am
17. April 2008 hat die Prufungsstelle auf die Stammanmeldung ein Patent mit ge-

anderten Patentansprichen 1 bis 6 erteilt.



Die Teilanmeldung 10 2004 064 132.3-34 mit der Bezeichnung

"Einrichtung zur Speicherung von elektrischer Energie”

hat dieselbe Prifungsstelle durch Beschluss vom 14. Oktober 2008 unter Hinweis
auf den in der Stammanmeldung ergangenen Prifungsbescheid vom 5. April 2005
mit der Begriindung zurtickgewiesen, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der
Teilanmeldung, der wortlich mit dem urspriinglich eingereichten Patentanspruch 1
der Stammanmeldung Ubereinstimme, sei nicht neu. Gegen diesen Beschluss

richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin stellt den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse HO2H des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 14. Oktober 2008 aufzuheben und

das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprtiche 1 bis 2 gemal’ Hauptantrag,
angepasste Beschreibung und

geénderte Figur 3,

jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

Ubrige Zeichnungen, Figuren 1 und 2, vom 11. Juli 2008.

Der Patentanspruch 1 lautet unter Einfigung von Gliederungsziffern:

1) Einrichtung, bestehend aus

la) einem Speicher zur Speicherung von elektrischer Energie,

1b) einer Einrichtung zur Uberwachung des Ausgangsstroms aus
dem Speicher und

1c) einem steuerbaren Schalter, mittels dem der Stromausgang

unterbrechbar ist,



2) wobei der Schalter getffnet wird, der Stromausgang also un-
terbrochen wird, wenn die Einrichtung zur Uberwachung des
Ausgangsstroms feststellt,

2a) dass fur eine vorbestimmte Zeit, namlich 30 Sekunden bis
2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangsstroms auf3erst
gering sind und einen vorbestimmten Schwellwert unter-
schreiten,

3) wobei die Stromausgangsleitung mit einem Stecker abge-
schlossen ist und dieser Stecker geeignet ist, mit einer ent-
sprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstick eines
Headsets mit aktiver Schallunterdrickung zusammenzuwir-

ken.

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass bei der Einrichtung nach der
US 6 704 428 B1 nicht die Schwankungen des Ausgangsstromes uberwacht wiir-
den, sondern das Mikrofonsignal. Aus ihr sei auch nicht bekannt, die Stromaus-
gangsleitung eines separaten Batteriepacks mit einem Stecker abzuschliel3en, an
den sich das Headset anschliel3en lasse. Die Batterie sei hier fest mit dem Head-

set verbunden.

Sie stellt weiterhin in Abrede, dass bei der Einrichtung nach der DE 40 19 059 Al
Stromschwankungen Uberwacht wirden und meint, dass aus der Druckschrift
nicht hervorgehe, dass der in ihr beschriebene Stromsensor derart auf die Steuer-
einrichtung einwirke, dass diese einen Schalter zur Unterbrechung betatige. Die
Druckschrift zeige auch nicht, dass ein Standby-Betrieb erméglicht werde, wenn
eine unter einem bestimmten Schwellwert liegende Stromschwankung auftrete,

wie dies die Erfindung vorsehe.



Weiterhin rigt die Anmelderin die Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Ge-
hor, weil vor der Beschlussfassung uber die Zuriickweisung der Teilanmeldung
von der Prifungsstelle kein erster Bescheid erlassen und deshalb der Anmelderin
keine Gelegenheit gegeben worden sei, sich in der Teilanmeldung zur Sache zu

aufRern und den Anspruchsgegenstand zu andern.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie hat insoweit Er-
folg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Patentertei-

lung mit gednderten Unterlagen fuhrt.

1. Als Fachmann legt der Senat einen FH-Ingenieur der Fachrichtung Elektrotech-
nik mit einschlagiger Erfahrung bei der Entwicklung elektro-akustischer Gerate zu-

grunde.

2. Die vorgenommenen Anderungen des geltenden Patentanspruchs 1 und in der
Beschreibung und Zeichnung sind zul&ssig.

Die Merkmale 1), 1a), 1b), 1c) und 2) entsprechen dem Wortlaut des urspriinglich
eingereichten Patentanspruchs 1.

Das Merkmal 2a) ergibt sich aus dem vorletzten Merkmal des urspringlichen Pa-
tentanspruchs 1 in Verbindung mit der Prazisierung auf Seite 5, Absatz 3 der ur-
sprunglichen Unterlagen, die hier mit den in der Stammanmeldung eingereichten

Ubereinstimmen.



Das Merkmal 3) ergibt sich unter Streichung der fakultativen Angabe aus dem ur-
sprunglichen Patentanspruch 3 und ist auch in Verbindung mit Seite 4, Absatz 1
der ursprunglichen Unterlagen, die hier mit den in der Stammanmeldung einge-

reichten, Ubereinstimmen offenbart.

In der Beschreibung wurden Teile, die die Erfindung nicht mehr betreffen, gestri-
chen, sowie offensichtliche Schreibfehler berichtigt. Auch die Zeichnung (Fig. 3)

wurde hinsichtlich eines offensichtlichen Zeichenfehlers korrigiert.

3. Die im Patentanspruch 1 angegebene Einrichtung ist neu (8 3 PatG).

Aus der US 6 704 428 B1 ist bekannt eine

1) Einrichtung, bestehend aus

la) einem Speicher (Fig. 5: 520) zur Speicherung von elektri-
scher Energie,

1beiw) €iner Einrichtung zur Uberwachung (Sp. 4 Z. 65 bis Sp. 5
Z.5i.V.m. Z. 37 bis 47 und Fig. 4. Uberwachung des Mi-
krofonsignals um ein abgelegtes Headset festzustellen),

1c) einem steuerbaren Schalter (Fig. 4: 460i. V. m. Sp. 5 Z. 38
bis 44: power-supply shutdown circuit), mittels dem der
Stromausgang unterbrechbar ist,

2wiv) Wobei der Schalter (460) getffnet wird, der Stromausgang
also unterbrochen wird, wenn die Einrichtung zur Uberwa-
chung (ein abgelegtes Headset) feststellt (Sp. 4 Z. 65 bis
Sp.57Z.5i. V. m. Z. 37 bis 47 und Fig. 4: Uberwachung des

Mikrofonsignals).



Bei der Einrichtung nach der US 6 704 428 B1 ist zwar - wie in Figur 4 gezeigt und
in Spalte 4 Z. 65 bis Spalte 5 Zeile 5 in Verbindung mit Spalte 5, Zeile 37 bis 47
beschrieben - eine Einrichtung zur Uberwachung vorhanden (Merkmal 1beiy),
Merkmal 2iw)). Diese Einrichtung ist aber zur Uberwachung des Mikrofonsignals
(Fig. 4: ANR MIC) Uber eine vorbestimmte Zeit vorgesehen (Sp. 3 Z. 62 bis 65)
und nicht zur Uberwachung des Ausgangsstroms aus dem Speicher auf Schwan-
kungen derart, dass fur eine vorbestimmte Zeit, néamlich 30 Sekunden bis 2 Minu-
ten, die Schwankungen des Ausgangsstroms auf3erst gering sind und einen vor-

bestimmten Schwellwert unterschreiten (Merkmal 2a).

Das Restmerkmal 1b), das Restmerkmal 2) und das Merkmal 2a) sind somit nicht

realisiert.

Weiterhin ist bei der Einrichtung nach der US 6 704 428 B1 nicht vorgesehen,
dass die Stromausgangsleitung mit einem Stecker abgeschlossen ist, der geeignet
ist, mit einer entsprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstiick eines Head-
sets mit aktiver Schallunterdriickung zusammenzuwirken. Denn gemalR den Aus-
fuhrungsbeispielen nach den Figuren 1, 2 und 5 ist eine Trennung von Headset
und Versorgungsschaltung in Form einer Stecker/Kupplungsverbindung nicht vor-
gesehen.

Merkmal 3) fehlt daher ebenfalls.

Selbst wenn - entgegen der Auffassung der Anmelderin - angenommen wird, dass
aus der DE 40 19 059 Al entnehmbar sei, dass bei der in ihr beschriebenen Ein-
richtung der Stromsensor 27 die Steuereinrichtung 26 derart beeinflusst, dass die-

se den Schalter 11 betéatigt (Sp. 4 Z. 11 bis 18), ware dann lediglich bekannt eine



1) Einrichtung (Fig. 1), bestehend aus

la) einem Speicher (10) zur Speicherung von elektrischer Ener-
gie,

1b) einer Einrichtung (Stromsensor 27, Steuereinrichtung 26) zur
Uberwachung des Ausgangsstroms aus dem Speicher (10)
(Sp. 4 Z. 11 bis 16) und

1c) einem steuerbaren Schalter (11), mittels dem der Stromaus-
gang (12) unterbrechbar ist (Patentanspruch 5),

2) wobei der Schalter (11) geo6ffnet wird, der Stromausgang al-
so unterbrochen wird, wenn die Einrichtung (27, 26) zur
Uberwachung des Ausgangsstroms (etwas) feststellt (Patent-

anspruch 5).

Ohne Weiteres ist ersichtlich, dass hier die Merkmale 2a) und 3) fehlen, da die
DE 40 19 059 A1 weder die Uberwachung von Stromschwankungen des Aus-
gangsstroms noch das Abschliel3en der Stromleitung 12 mit einem Stecker und
dessen Eignung auf Zusammenwirken mit einer entsprechenden Kupplung, an-

spricht.

Die altere Anmeldung EP 1 499 017 A2 - die dem im Priafungsverfahren geltenden
Patentanspruch 1 gemafR der zutreffenden Beurteilung der Prifungsstelle neu-
heitsschadlich entgegenstand - beschreibt eine Einrichtung, bei der nicht bekannt
ist, dass die Schwankungen des Ausgangsstromes flr eine vorbestimmte Zeit,
namlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, &ul3erst gering sein und einen vorbestimmten
Schwellwert unterschreiten. In dieser Druckschrift ist lediglich angegeben, dass
gemal Absatz 0037 die Abschaltung Uber den Timer 106 der shut-off circuitry 74
und gemalR Absatz 0032 und 0033 bei Unterschreiten eines Grenzwerts (thres-
hold) von Schwankungen (low frequency current variations) des Ausgangsstroms
erfolgt. Zeitangaben hinsichtlich der Uberwachung der Ausgangsstrom-Schwan-

kungen enthalt die Druckschrift jedoch nicht.



Wegen des Fehlens der in Merkmal 2a) enthaltenen Zeitangaben (30 Sekunden
bis 2 Minuten) steht die - als altere Anmeldung zur Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht heranziehbare - EP 1 499 017 A2 dem geltenden Patentanspruch 1
somit nicht neuheitsschadlich entgegen.

Daher ist die Einrichtung gemal Patentanspruch 1 gegeniber dem durch die
Druckschriften DE 40 19 059 A1, EP 1499 017 A2 und US 6 704 428 B1 repréa-
sentierten Stand der Technik jeweils neu.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit
(& 4 PatG).

Ausgehend von einer ein Headset betreffenden Einrichtung, wie sie in der
US 6 704 428 B1 beschrieben ist, mag sich fir den Fachmann zwar die in der An-
meldung genannte Aufgabe, den Verbrauch von elektrischer Energie so gering wie
maoglich zu halten, gegenuber bisherigen Losungen einzusparen und eine aus Fer-
tigungssicht groR3e Vereinfachung herbeizufihren (vgl. Beschreibung, S. 2 Z. 4 bis
7), in der Praxis von selbst ergeben, weil er stets darauf aus ist, Energie und Ferti-

gungskosten einzusparen.

Es ist jedoch kein Anlass oder Anregung ersichtlich, den der Fachmann hatte, um
anstelle des Mikrofonsignals (Fig. 4: ANR MIC) den gesamten Ausgangsstrom des
Energiespeichers zu tiberwachen und dazu noch dessen Schwankungen vermdge
Schwellwertvergleich als Schaltkriterium heranzuziehen. Damit liegt es fir ihn
schon nicht nahe, eine Einrichtung zur Uberwachung des Ausgangsstroms vorzu-
sehen (Restmerkmal 1b), Restmerkmal 2)) und diese dabei so zu gestalten, dass
der Schalter dann geotffnet wird, wenn sie feststellt, dass fir eine vorbestimmte
Zeit, namlich 30 Sekunden bis 2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangs-
stroms &ufRerst gering sind und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten
(Merkmal 2a)).
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Weiterhin liefert ihm die US 6 704 428 B1 auch kein Vorbild, die Stromausgangs-
leitung mit einem Stecker abzuschlie3en, der geeignet ist, mit einer entsprechen-
den Kupplung oder mit einem Gegenstlick eines Headsets mit aktiver Schallunter-
drickung zusammenzuwirken (Merkmal 3)). Denn die US 6 704 428 B1 spricht ei-

ne Trennung von Headset und Speicher nicht an.

Auch wenn der Fachmann die DE 40 19 059 Al zu Rate zieht oder von dieser
ausgeht, d. h. daran denkt, die darin beschriebene Einrichtung bei einem Headset
einzusetzen, konnte sie ihm keinen Hinweis darauf geben, die aus der
US 6 704 428 B1 bekannte Mikrofoniberwachung im Headset durch eine Strom-
Uberwachung im Ausgangsstromkreis des Speichers zu ersetzen. Denn die
DE 40 19 059 Al gibt weder einen Hinweis auf die Uberwachung von Strom-
schwankungen des Ausgangsstroms, wie dies Merkmal 2a) lehrt, noch auf das
Abschliel3en der Stromleitung mit einem Stecker und dessen Eignung auf Zusam-
menwirken mit einer entsprechenden Kupplung, wie dies Merkmal 3) angibt, da sie
weder Angaben Uber die Art der Stromuberwachung durch den Stromsensor 27

macht, noch die Steckbarkeit der Leitung 12 anspricht.

Damit erhdlt der Fachmann auch in Gesamtschau der Druckschriften
US 6 704 428 B1 und DE 40 19 059 Al keinen Hinweis darauf, eine Einrichtung
zur Uberwachung des Ausgangsstroms derart auszugestalten, dass sie den
Schalter o6ffnet, wenn sie feststellt, dass fir eine vorbestimmte Zeit, n&mlich
30 Sekunden bis 2 Minuten, die Schwankungen des Ausgangsstroms aulderst ge-
ring sind und einen vorbestimmten Schwellwert unterschreiten, wobei die Strom-
ausgangsleitung mit einem Stecker abgeschlossen ist und dieser Stecker geeignet
ist, mit einer entsprechenden Kupplung oder mit einem Gegenstiick eines Head-
sets mit aktiver Schallunterdrickung zusammenzuwirken (Merkmal 2a), Merk-
mal 3)).

Die Einrichtung gemaR Patentanspruch 1 beruht daher auf einer erfinderischen

Tatigkeit des Fachmanns.



-11 -

Der auf eine Verwendung gerichtete Patentanspruch 2 ist mit dem patentfahigen

Patentanspruch 1 gewahrbar.

5. Entgegen der Auffassung der Anmelderin liegt kein Verfahrensverstol3 darin,
dass die Prufungsstelle die verfahrensgegenstandliche Teilanmeldung durch Be-
schluss zuriickgewiesen hat, ohne einen vorausgehenden Prifungsbescheid zu

erlassen.

Zwar ist die abgetrennte Anmeldung nach Beendigung des Schwebezustandes
nach § 39 Abs. 3 PatG, d. h. nach der fristgerechten Einreichung der nach 8§ 34,
35 und 36 PatG erforderlichen Anmeldeunterlagen und der Entrichtung der ange-
fallenen Gebulhren, zu einer eigenstandigen, von der Stammanmeldung unabh&n-
gigen Patentanmeldung erstarkt. Auch sind dem Patentsucher gemafd § 48 Satz 2
I.V.m. 8§42 Abs. 3 Satz 2 PatG vor der Zurickweisung seiner Anmeldung die
Umstande mitzuteilen, auf die die Zuriickweisung gestitzt werden soll und es ist
ihm vorher Gelegenheit zu geben, sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu

aul3ern. Dies indes hier geschehen.

Zu berucksichtigen ist dabei, dass das Verfahren der Teilanmeldung nach der Be-
endigung des Schwebezustandes in der Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in
der sich die Stammanmeldung vor der Teilung befand (vgl. Amtl. Begr. zum
1 GPatG, BIPMZ 1979, 284; BGH GRUR 1986, 877, 879 - Kraftfahrzeugsgetriebe
(fur die Ausscheidung)). Daraus folgt, dass Verwaltungsakte des Patentamts, die
im Verfahren der Stammanmeldung bis zur Teilungserklarung ergangen sind,
grundsétzlich auch im Verfahren der Teilanmeldung gelten und keiner Wiederho-
lung bedurfen (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., 8 39 Rdn. 51, 52). Das gilt auch fur
Prifungsbescheide, soweit sie den Gegenstand der Trennanmeldung betreffen
und die Prifungsstelle davon ausgehen konnte, dass der Anmelder den geriigten
Mangel der Trennanmeldung zuordnet (vgl. BPatG v. 20.Juni 2006,
8 W (pat) 4/04; BPatGE 43, 159 - Akustisches Oberflachenwellenfilter (zur Aus-

scheidung)). Da die fur die Teilanmeldung am 11. Juli 2008 eingereichten Anmel-
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deunterlagen (Patentanspriiche, Beschreibung und Zeichnungen) vollstandig mit
den urspringlichen Unterlagen der Stammanmeldung Ubereinstimmen, bezieht
sich der in dem Verfahren der Stammanmeldung vor der Teilungserklarung ergan-
gene, den Gegenstand der urspriinglichen Patentanspriiche 1 bis 3 als nicht pa-
tentfahig beanstandende Prifungsbescheid vom 5. April 2005 in gleicher Weise
auf den mit der Teilanmeldung zum fraglichen Zeitpunkt vor Erlass des Zurtickwei-
sungsbeschlusses nachgesuchten Patentgegenstand. Es ist kein Grund ersicht-
lich, warum die - zudem anwaltschaftlich vertretene - Anmelderin dies nicht hatte
erkennen konnen. Auch verblieb ihr zwischen der Einreichung der Anmeldeunter-
lagen fur die abgetrennte Anmeldung am 11. Juli 2008 und dem Erlass des Zu-
rickweisungsbeschlusses am 18. Oktober 2008 ausreichend Zeit, den Beanstan-
dungen in dem Prufungsbescheid Rechnung zu tragen und die Patentanspriiche

in der Teilanmeldung entsprechend zu &ndern.

Bertl Kirschneck Dr. Kaminski Grof}

Pl



