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Blattgut

Verfahrensanspriichen kommt grundsatzlich ein anderer Schutzbereich zu als Vorrichtungs-
anspruchen. Selbst fur den Fall, dass die Fassung des Vorrichtungsanspruchs dem Verfah-
rensanspruch im Hinblick auf die Gesamtheit der Merkmale inhaltlich nichts hinzufugt, hat
der Patentanmelder ein Rechtsschutzbedirfnis an einem solchen Vorrichtungsanspruch, der
deshalb neben dem Verfahrensanspruch grundsatzlich zulassig ist (so auch BPatG Be-
schluss vom 16. Dezember 1987 — 31 W (pat) 5/87; BPatGE 29, 177; BPatG, Beschluss vom
17. August 1998 — 20 W (pat) 41/97 — Elektronische Programmzeitschrift; BPatGE 40, 219).
Die Entscheidung BGH X ZB 21/94 Handhabungsgerat (GRUR 1998, 130) betraf einen nicht
verallgemeinerungsféahigen Fall, in dem das Rechtsschutzbeddrfnis deshalb verneint wurde,
weil sich der geltend gemachte Verfahrensanspruch nach Art einer bloRen Bedienungsan-
leitung in der bestimmungsgemafen Verwendung der beanspruchten Vorrichtung erschdpf-
te. Diese Voraussetzung muss im Einzelfall positiv festgestellt werden.



BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 28/13

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 20 904.5

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) am 10. November 2015 durch
den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Ing. Musiol, die
Richterin Dorn und den Richter Dipl.-Ing. Albertshofer



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse G 07 D des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 29. November 2011 wird
aufgehoben und die Sache zur weiteren Behandlung an das

Deutsche Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur IPC-Klasse G 07 D - hat
die Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung fir die
Bearbeitung von Blattgut” durch Beschluss vom 29. November 2011 zuriickge-
wiesen. Der Zurickweisung lagen die Patentansprichel bis 26 vom

23. November 2009, eingegangen am selben Tag, zugrunde.

Zur Begrundung hat die Prifungsstelle ausgefuhrt, dass fur das vorliegende Ver-
fahren die BGH-Entscheidung X ZB 21/94 — Handhabungsgerat malfigeblich sei,
da das Patentbegehren gleichzeitig auf einen Vorrichtungsanspruch und auf einen
auf die Wirkungsweise der Vorrichtung bezogenen Verfahrensanspruch gerichtet
sei. Einen Uber den Vorrichtungsanspruch 16 hinausgehenden sachlichen Gehalt
weise der Verfahrensanspruch 1 hier nicht auf, ein solcher werde von der Anmel-
derin auch nicht dargelegt. Eine logisch tUberzeugende Begrindung, warum die
BGH-Entscheidung ,Handhabungsgerat bei einem Sachverhalt wie dem vorlie-
genden unbeachtlich zu sein habe, habe die Rechtsprechung bisher nicht gege-
ben. Das hier in Rede stehende Patentbegehren misse daher entsprechend den

Vorgaben in der Entscheidung ,Handhabungsgerat” mangels eines Rechtsschutz-



bedurfnisses als nicht gewahrbar bewertet werden. Die Anmelderin habe an die-
sem nicht gewahrbaren Patentbegehren festgehalten und somit die Mangel nicht

beseitigt.

Hiergegen richtet sich die am 27. Dezember 2011 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangene Beschwerde der Anmelderin vom selben Tag, mit der
sie ihre Anmeldung weiterverfolgt. Zur Begrindung hat sie unter Hinweis auf die
Entscheidungen BGH X ZB 5/04 — Mikroprozessor sowie BPatG 19 W (pat) 55/09
vorgetragen, dass keine rechtlichen Bedenken gegen die Nebenordnung eines
Verfahrens und einer Vorrichtung, welche die gleichen Merkmale aufwiesen,
bestiinden, aul3erdem sei sie nicht verpflichtet, ein Rechtsschutzbedirfnis darzu-

legen.

Die Anmelderin beantragt sinngemals,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 07 D des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 29. November 2011 aufzuhe-
ben und das nachgesuchte Patent auf der Grundlage folgender

Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche 1 bis 26 vom 23. November 2009, eingegangen
am selben Tag,
Beschreibung Seiten 1 bis 3 vom 23. November 2009, eingegan-
gen am selben Tag, und Seiten 4 bis 16 vom Anmeldetag
(27. April 2001),
Zeichnungen (Figuren 1 bis 4, 5a, 5b, 6 bis 8) vom Anmeldetag
(27. April 2001).

Auf den Hinweis des Senats, dass er eine Zurlckverweisung der Sache an das
Deutsche Patent- und Markenamt in Erwagung ziehe, hat die Anmelderin ihren

Antrag auf Durchftihrung einer mindlichen Verhandlung zurtickgezogen.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

,verfahren fur die Bearbeitung von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren
wie Banknoten, Schecks usw., bei dem verschiedene Gruppen von Blattgut
(BN), die von jeweils mindestens einem Trennmittel (TK) voneinander ge-
trennt sind, nacheinander bearbeitet werden, wozu das Blattgut und die
Trennmittel (TK) vereinzelt werden, um jedes Stick Blattgut und jedes
Trennmittel (TK) einzeln zu bearbeiten, dadurch gekennzeichnet, dal3 jedes
Trennmittel (TK) sowie mindestens die zugehoérige Gruppe von Blattgut von
der Vereinzelung zurtickgehalten und anschlieRend fur die Vereinzelung frei-
gegeben werden, wobei die Freigabe fur die Vereinzelung des Trennmittels
(TK) sowie der zugehdrigen Gruppe von Blattgut erfolgt, wenn die Bearbei-
tung aller Stiicke von Blattgut einer zuvor bearbeiteten Gruppe von Blattgut

(BN) vollstandig abgeschlossen ist.”

Der geltende Patentanspruch 16 lautet:

,vorrichtung fur die Bearbeitung von Blattgut, insbesondere von Wertpapie-
ren wie Banknoten, Schecks usw., mit einer Eingabeeinheit (110) zur Auf-
nahme verschiedener Gruppen von Blattgut (BN), die von jeweils mindestens
einem Trennmittel (TK) voneinander getrennt sind, um nacheinander bear-
beitet zu werden, einem Vereinzeler (111), welcher das Blattgut und die
Trennmittel (TK) vereinzelt, um jedes Stiick Blattgut und jedes Trennmittel
(TK) einzeln an ein Transportsystem (120) zu Ubergeben, welches die Bank-
noten und Trennmittel (TK) durch eine Sensoreinheit (112) fuhrt und gesteu-
ert durch eine Steuereinheit (140), welche die Signale der Sensoreinheit
(112) auswertet, Ausgabeeinheiten (130 bis 139) zufuhrt, dadurch gekenn-
zeichnet, dafd vor dem Vereinzeler (111) eine Ruckhalteeinheit (S, 21, 31,
41, 50, 71, 81) vorhanden ist, welche jedes Trennmittel (TK) sowie zumindest
die folgende Gruppe von Blattgut von der Vereinzelung zurtickhalt und ge-

steuert durch die Steuereinheit (140) fur die Vereinzelung freigibt, wobei die



Steuereinheit (140) Uberwacht, ob die Bearbeitung aller Stiicke von Blattgut
einer zuvor bearbeiteten Gruppe von Blattgut (BN) vollstandig abgeschlossen
ist, und daf3 die Rickhalteeinheit (S, 21, 31, 41, 50, 71, 81) die Vereinzelung
des Trennmittels (TK) durch den Vereinzeler (111) freigibt, nachdem die

Steuereinheit (140) die vollstdndige Bearbeitung festgestellt hat.”

Wegen der geltenden Unteranspriche sowie der weiteren Einzelheiten wird auf

den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und Zurlckverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 79
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Nebenordnung des auf ein Verfahren fur die Bearbeitung von Blattgut ge-
richteten Patentanspruchs 1 zu dem auf eine Vorrichtung fir die Bearbeitung von
Blattgut gerichteten Patentanspruch 16 ist nicht zu beanstanden. Insbesondere
kann der Anmelderin nicht das Rechtsschutzbedirfnis fur die beantragte An-

spruchsfassung abgesprochen werden.

1.1. Die Prufungsstelle ist im Ausgangspunkt zutreffend davon ausgegangen, dass
fur eine Patentanmeldung nach hochstrichterlicher Rechtsprechung ein Rechts-
schutzbedurfnis erforderlich ist (vgl. BGHZ 54, 181, 184 — Fungizid, BGHZ 73,
183, 186f. — Farbbildrohre; BGH GRUR 1998, 130 — Handhabungsgerat; BGH
GRUR 2006, 748, 749 — Mikroprozessor).

Dabei ist es nicht Aufgabe des Anmelders, das fiur die Patentanmeldung erforder-
liche Rechtsschutzbedirfnis darzulegen. Dieses folgt vielmehr regelmalig bereits
aus der Anmeldung selbst, mit der ein anderweitig nicht zu erreichender Schutz

des Anmelders fir die angemeldete Erfindung herbeigefuhrt werden soll (BGH



a. a. O. — Mikroprozessor; Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl.,, 8 1 Rn. 74f.). Denn
das Gesetz gewahrt dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger den o6ffentlich-
rechtlichen Anspruch auf Erteilung des Patents fir die Erfindung in dem gesetzlich
geregelten Patenterteilungsverfahren, so dass dieser die Erteilung des Patents
grundsatzlich in der Ausgestaltung verlangen kann, die der gegebenen patentfahi-
gen Lehre entspricht (BGH a. a. O. — Fungizid; BGH a. a. O. — Mikroprozessor).

Lasst sich die Erfindung in mehrere Kategorien einordnen, hat der Anmelder das
Recht, unter den in Betracht kommenden Anspruchsformen jede Kategorie zu
wahlen, die er wiinscht (BGH a. a. O. — Fungizid; BGHZ 95, 295, 297 — borhaltige
Stahle; Benkard a.a.O., § 34 Rn. 74). Dabei beriihren inhaltliche Uberein-
stimmungen im Schutzbereich der Anspriche untereinander — von Féllen miss-
brauchlicher Anmeldungen abgesehen — das Rechtsschutzbedirfnis grundsétzlich
nicht (BGH a. a. O., 187 — Farbbildréhre; BGH a. a. O. — Handhabungsgeréat; BGH
a. a. 0., 750 — Mikroprozessor). Auch fur den Fall, dass die Fassung des Vor-
richtungsanspruchs dem Verfahrensanspruch im Hinblick auf die Gesamtheit der
Merkmale inhaltlich nichts hinzuflgt, hat der Patentanmelder ein Rechtsschutz-
bedirfnis an einem solchen Vorrichtungsanspruch, der deshalb neben dem Ver-
fahrensanspruch grundsatzlich  zulassig ist (BPatG  Beschluss vom
16. Dezember 1987 — 31 W (pat) 5/87; BPatGE 29, 177; BPatG, Beschluss vom
17. August 1998 — 20 W (pat) 41/97 - Elektronische Programmzeitschrift;
BPatGE 40, 219). Denn wegen der unterschiedlichen Reichweiten der beiden
Patentkategorien (8 9 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 2 PatG) ist eine mogliche Erleichterung
einer kinftigen Rechtsverfolgung nicht auszuschlieen (BPatG GRUR 1988, 901,
902 — Ultraschalluntersuchung m. w. N.; BPatG, Beschluss vom 16.02.2011 —
19 W (pat) 55/09; BPatG, Beschluss vom 28.01.2013 — 19 W (pat) 8/11). Im Ubri-
gen sind der Verfahrensanspruch und der Vorrichtungsanspruch auch getrennt auf
Patentfahigkeit zu prifen und jeder der beiden Anspriiche kann im Verlauf der
weiteren Entwicklung im Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren ein unterschiedli-

ches Schicksal nehmen (BGH a. a. O., 749 — Mikroprozessor).



Aus diesen Grunden kommt Verfahrensansprichen grundsatzlich ein anderer
Schutzbereich zu als Vorrichtungsansprichen.

1.2. Die Beanspruchung eines Patents mit mehreren Patentanspriichen in mehre-
ren Patentkategorien kann aus Grunden eines fehlenden Rechtsschutzbedurfnis-
ses nur dann ausnahmsweise als unzulassig angesehen werden, wenn an der
Patenterteilung in dem angestrebten Umfang im Einzelfall aus besonderen Grin-
den keinerlei Interesse des Anmelders erkennbar ist (BGH a. a. O., 184 — Fungi-
zid; BGH a. a. O. — Mikroprozessor), wobei dieses fehlende Interesse durch die
Erteilungsbehérde positiv festgestellt worden sein muss; auf blof3e Zweifel an
einem schutzwirdigen Interesse kann die Versagung der Patenterteilung nicht
gestiitzt werden (Benkard a. a. O., 8 1 Rn. 74f.).

Ein solcher Ausnahmefall ist hier nicht gegeben.

1.2.1 In der Entscheidung des BGH ,Handhabungsgerat® (a. a. O.), die von der
Prufungsstelle zur Begrindung herangezogen worden ist, wurde es der dortigen
Anmelderin wegen fehlenden Rechtsschutzbedirfnisses versagt, den Erfindungs-
gegenstand gleichzeitig durch einen Vorrichtungsanspruch und durch einen auf
die Wirkungsweise der Vorrichtung bezogenen Verfahrensanspruch schitzen zu
lassen, weil sich der Verfahrensanspruch nach Art einer bloRRen Bedienungsanlei-
tung in der bestimmungsgemaflen Verwendung der in einem nebengeordneten
Anspruch beschriebenen Vorrichtung erschopfte. Diese Entscheidung betraf einen
nicht verallgemeinerungsfahigen Fall, in dem der BGH an die Feststellung des
Inhalts eines neben einem Vorrichtungsanspruch geltend gemachten Verfahrens-
anspruchs gebunden war (BGH a. a. O., 750 — Mikroprozessor).

Dieser Sonderfall liegt hier jedoch nicht vor. Denn ersichtlich erschopft sich das
hier beanspruchte Verfahren gemaf Patentanspruch 1 nicht nach Art einer Bedie-

nungsanleitung in der bestimmungsgemalien Verwendung der beanspruchten



Vorrichtung gemalR Patentanspruch 16. Das beanspruchte Verfahren wird mithin

nicht schon durch den Schutz der beanspruchten Vorrichtung erfasst.

Der geltende Patentanspruch 1 mit eingeflgter Merkmalsgliederung lautet:

Verfahren fur die Bearbeitung von Blattgut, insbesondere von Wertpapieren
wie Banknoten, Schecks usw., bei dem verschiedene Gruppen von Blattgut
(BN), die von jeweils mindestens einem Trennmittel (TK) voneinander ge-
trennt sind, nacheinander bearbeitet werden:

Jedes Trennmittel (TK) sowie mindestens die zugehérige Gruppe von Blatt-
gut wird von der Vereinzelung zurtickgehalten und

anschlieRend fur die Vereinzelung freigegeben, wenn die Bearbeitung aller
Stiuicke von Blattgut einer zuvor bearbeiteten Gruppe von Blattgut (BN) voll-
standig abgeschlossen ist;

das Blattgut und die Trennmittel (TK) werden vereinzelt, um jedes Stlick

Blattgut und jedes Trennmittel (TK) einzeln zu bearbeiten.

Der Vorrichtungsanspruch 16 mit eingefligter Merkmalsgliederung lautet:

Vorrichtung fur die Bearbeitung von Blattgut, insbesondere von Wertpapie-
ren wie Banknoten, Schecks usw. aufweisend:

Eine Eingabeeinheit (110) zur Aufnahme verschiedener Gruppen von
Blattgut (BN), die von jeweils mindestens einem Trennmittel (TK) vonei-
nander getrennt sind, um nacheinander bearbeitet zu werden,

eine Sensoreinheit (112),

Ausgabeeinheiten (130 bis 139),

ein Transportsystem (120),

welches das Blattgut (BN) und die Trennmittel (TK) durch die Sensorein-
heit (112) fuhrt und

den Ausgabeeinheiten (130 bis 139) zufihrt,

einen Vereinzeler (111),



6.1
6.2

8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

welcher das Blattgut und die Trennmittel (TK) vereinzelt,

und jedes Stuck Blattgut und jedes Trennmittel (TK) einzeln an ein Trans-
portsystem (120) tUbergibt,

eine Ruckhalteeinheit (S, 21, 31, 41, 50, 71, 81), die vor dem Vereinzeler
(111) angeordnet ist, welche jedes Trennmittel (TK) sowie zumindest die
folgende Gruppe von Blattgut von der Vereinzelung zurtckhalt,

eine Steuereinheit (140),

welche die Signale der Sensoreinheit (112) auswertet,

Uberwacht, ob die Bearbeitung aller Stiicke von Blattgut einer zuvor bear-
beiteten Gruppe von Blattgut (BN) vollstandig abgeschlossen ist,

feststellt, dass die vollstandige Bearbeitung abgeschlossen ist,

dann die Rickhalteeinheit ansteuert, dass diese die Vereinzelung des
Trennmittels (TK) durch den Vereinzeler (111) freigibt, und

die Transporteinheit (120) so ansteuert, damit diese das Blattgut und die
Trennmittel (TK) den Ausgabeeinheiten (130 bis 139) zuflhrt.

Der Merkmalsvergleich zeigt, dass das Verfahren des Patentanspruchs 1 offen-

sichtlich wesentlich weiter gefasst ist. So ist insbesondere nicht auszuschliel3en,

dass im Hinblick auf mégliche kiinftige technische Entwicklungen, die zugunsten

der Anmelderin zu berlcksichtigen sind (Benkard a. a. O., 8 34 Rn. 76 m. w. N.),

das Verfahren des Patentanspruchs 1 auch mit anderen als den im Patentan-

spruch 16 aufgefuhrten Mitteln ausfihrbar ist. Dies betrifft insbesondere die Aus-

gestaltung der Mittel, die feststellen, wann ,die Bearbeitung aller Stlicke von Blatt-

gut einer zuvor bearbeiteten Gruppe von Blattgut vollstandig abgeschlossen ist®

(Anspruch 1, Merkmal 3). Auch fehlen im beanspruchen Verfahren MaRnahmen,

die die Vorrichtung durchfuhrt, z. B.

Ubergeben von Blattgut und Trennmitteln einzeln an ein Transportsystem
(siehe Anspruch 16, Merkmal 6.2),

welches das Blattgut und die Trennmittel durch die Sensoreinheit fuhrt (An-

spruch 16, Merkmal 5.1).
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Der auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 1 ist auf ein allgemeines Prinzip
ausgerichtet, das Uber die Arbeitsweise der Vorrichtung gemafd Anspruch 16 hin-
ausgeht, so dass die beanspruchte Vorrichtung nur eine Méglichkeit aufzeigt, wie
das Verfahren in einer Vorrichtung umgesetzt werden kann. Daher kommt dem
Verfahrensanspruch und dem Vorrichtungsanspruch jeweils ein unterschiedlicher
Schutzbereich zu. Von einer blof3en ,Betriebsanleitung“ der im Patentanspruch 16
beschriebenen Vorrichtung durch die Angaben im Verfahrensanspruch 1 kann hier
also nicht die Rede sein, so dass die der BGH-Entscheidung ,Handhabungsgerat®

zugrundeliegende Voraussetzung nicht vorliegt.

1.2.2 Ferner kann die Beanspruchung eines Patents in mehreren Patentkategorien
aus Grinden eines fehlenden Rechtsschutzbedurfnisses dann als unzulassig an-
gesehen werden, wenn der Anmelder mit einem der kumulierten Patentanspriiche
keinen weitergehenden Schutz erreichen kann als den, den er mit der Gewéahrung

der anderen Patentanspriiche bereits erhalt (BGH a. a. O., 749 — Mikroprozessor).

Hierflr bestehen vorliegend ebenfalls keine Anhaltspunkte, da, wie unter Ziffer
1.2.1 ausgefuhrt, die Gegenstande des Verfahrens- und des Vorrichtungsan-
spruchs unterschiedliche Schutzbereiche aufweisen. BloRe Ubereinstimmungen
im Schutzbereich der Anspriche untereinander berihren aus o. g. Grinden das
Rechtsschutzbedirfnis nicht, solange der Erteilungsantrag nicht auf eine mehrfa-
che Patentierung ein und desselben Gegenstands gerichtet wird (BGH a. a. O.,

750 — Mikroprozessor), wovon hier keine Rede sein kann.

2. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahingestellt
bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA mdglich-
erweise an Wirksamkeitsmangeln leidet (vgl. BPatG, Beschluss vom 12.05.2014 —
20 W (pat) 28/12, BIPMZ 2014, 355 — u. a. im Hinblick auf das Erfordernis einer
signierten Urschrift in der elektronischen Akte).
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3. Der Senat hat davon abgesehen, in der Sache selbst zu entscheiden. Wie aus
der Amtsakte ersichtlich ist, hat die Prifungsstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts noch nicht abschliel3end gepruft, ob der Anmeldungsgegenstand die
Patentierungsvoraussetzungen nach 88 1 bis 5 PatG erfillt. Im Patenterteilungs-
verfahren ist die Sache im Falle der Aufhebung der patentamtlichen Entscheidung
regelmaliig zur weiteren Prufung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und
Markenamt zuriickzuverweisen, wenn dieses — wie hier — eine Erstbewertung des
Standes der Technik unter dem Gesichtspunkt der Patentfahigkeit noch nicht vor-
genommen hat (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG).

4. Die Anordnung der Rickzahlung der Beschwerdegeblhr beruht auf Billigkeits-
erwagungen (8 80 Abs. 3 PatG).

Der angefochtene Beschluss enthalt keine Begrindung dazu, warum im vorlie-
genden Fall die in der von der Prifungsstelle herangezogenen BGH-Entscheidung
,Handhabungsgerat“ zugrundeliegende Voraussetzung fir die Verneinung des
Rechtsschutzbedirfnisses vorliegen soll, ndmlich, dass es sich beim Verfahren
nach Patentanspruch 1 ausschlie3lich um ein auf die Wirkungsweise der Vorrich-
tung des Patentanspruchs 16 bezogenes Verfahren handelt. In den Grinden des
angefochtenen Beschlusses finden sich zu diesem Punkt auf Seite 5 im 3. Absatz

lediglich die folgenden pauschalen Ausfuihrungen:

»LAuch die Anmelderin geht davon aus, dass bei Betrieb der mit dem Pa-
tentanspruch 16 beanspruchten Vorrichtung, veranlasst durch die Steuer-
einheit, die in der Vorrichtung vorhandenen Einheiten, welche im Wesentli-
chen durch ihre Funktion umrissen sind, das Verfahren nach dem Pa-
tentanspruch 1 ausfiihren. Einen Uber den Vorrichtungsanspruch 16 hin-
ausgehenden sachlichen Gehalt weist der Verfahrensanspruch 1 nicht auf
und wird auch von der Anmelderin nicht dargelegt. Mit dem Patentbegehren
wird — von der Anmelderin unbestritten und bestétigt — gleichzeitiger Pa-
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tentschutz fir eine Vorrichtung und fir ein auf die Wirkungsweise der Vor-

richtung gerichtetes Verfahren angestrebt.”

Auf Seite 6 im ersten Absatz heil3t es hierzu weiter:

,0enn der Verfahrensanspruch 1 umschreibt lediglich die durch den be-
stimmungsgemalen Gebrauch vorgegebene Funktionsweise der mit seinen
gegenstandlichen Merkmalen in dem Patentanspruch 16 gekennzeichneten
Vorrichtung. Verfahrensanspruch 1 enthalt nichts, was Gber den sachlichen
Gehalt des Patentanspruchs 16 hinausgeht. Es handelt sich bei dem Ver-
fahrensanspruch um ein Arbeitsverfahren, das sich auf die Wirkungsweise
der Vorrichtung bezieht, d. h. auf den verfahrensmafigen Funktionsablauf,

der sich beim Betrieb der Vorrichtung einstellt.”

Aus diesen Ausfuhrungen lasst sich jedoch nicht nachvollziehbar und konkret ent-
nehmen, wie die Prifungsstelle zu diesem Ergebnis gekommen ist. Eine nachvoll-
ziehbare und vollstandige Begrindung hierzu fehlt. Der Hinweis auf das fehlende
Bestreiten bzw. das Bestatigen der Anmelderin ist im Amtsermittlungsverfahren
unbehelflich. Weder die Beteiligte noch der erkennende Senat sind daher in der
Lage, die tragenden Erwagungen der angefochtenen Entscheidung zweifelsfrei zu
erkennen. Der Beschluss leidet somit an einem wesentlichen Begriindungsman-
gel, der eine Riuckzahlung der Beschwerdegebuhr aus Billigkeitsgriinden rechtfer-
tigt (BPatGE 20, 157; Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., 8 73 Rn. 139, 143 m. w. N.).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten
die Rechtsbeschwerde zu (8§ 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird,

dass
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1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Auslibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,

oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (§ 100 Absatz 1 des Patentgeset-
zes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (8 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundes-
gerichtshof schriftlich einzulegen (8 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Postanschrift lautet:

Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (8§ 125a Absatz 2 des Patentgeset-
zes in Verbindung mit der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesge-
richtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)). In
diesem Fall muss die Einreichung durch die Ubertragung des elektronischen Dokuments in die
elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes erfolgen (§ 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsheschwerde kann nur darauf gestitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht (§ 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbeschwerde ist zu begriinden.

Die Frist fur die Begrindung betrdgt einen Monat; sie beginnt mit der Einlegung der Rechtsbe-



-14 -

schwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden verlangert werden (8 102 Absatz 3 des Pa-

tentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abénderung

oder Aufhebung beantragt wird;

2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;

3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestutzt wird, dass das Gesetz in Be-
zug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den
Mangel ergeben
(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).
Vor dem Bundesgerichtshof miissen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesgerichtshof zu-

gelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (§ 102 Absatz 5 des Patentgeset-
zes).

Dr. Mayer Musiol Dorn Albertshofer

Hu



