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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 11 2005 001 524.6 - 53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 10. Juni 2015 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn sowie die Richter Katker, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck und
Dipl.-Ing. Altvater

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle flr Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 27. Oktober 2010 aufgehoben und die Sache

an das Patentamt zuriickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die vorliegende Patentanmeldung 11 2005 001 524.6-53 geht aus einer PCT-An-
meldung hervor (Vertffentlichungsnummer WO 2006/004711 A1), die am
24. Juni 2005 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Prioritat vom
30. Juni 2004 eingereicht worden ist. Sie tragt in der deutschen Ubersetzung die

Bezeichnung

,Hochgeschwindigkeitsspeichermodule, die Pinkondensatoren benutzen®.
Die Patentanmeldung ist durch Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse GO6F des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Oktober 2010 zurtickgewiesen wor-
den, da der Gegenstand des Anspruchs 1 dem Fachmann — auch unter Hinzuzie-

hung der tbrigen Unterlagen — keine klare Lehre zum technischen Handeln gebe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.



Sie stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit folgenden

Unterlagen zu erteilen:

— Patentanspriche 1 bis 16 gemafld Hauptantrag, Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung,

— Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 9, eingegangen am
29. Dezember 2006,
Seiten 2 und 2a, uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

— Zeichnungen, Fig. 1 bis 5, eingegangen am 29. Dezember 2006,

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene Patentanspruch 1 lautet:

M1

M2a

M2b

M3
M3a
M3b

Lvorrichtung, umfassend:

mehrere Speichervorrichtungen (131-139; 231-239; 331-339), die an
einen Speicherbus (175; 275; 375) gekoppelt sind, wobei jede dieser Spei-
chervorrichtungen (131-139) tber jeweils eine Ubertragungssignalleitung an
den Speicherbus (175) gekoppelt ist oder

mehrere Speichervorrichtungspaare (231-239; 331-339), wobei jede Spei-
chervorrichtung (241-258; 341-358) des Paares mit jeweils einer Sububer-
tragungssignalleitung an eine Ubertragungssignalleitung (221-229; 321-
329) gekoppelt ist, Uber die jeweilige Ubertragungssignalleitung (221-229;
321-329) an den Speicherbus (175; 275; 375) gekoppelt ist; und

wenigstens einen mit Masse verbundenen Kondensator (165; 265; 365),
der direkt an eine erste der Ubertragungssignalleitungen oder

eine erste der Sububertragungssignalleitungen gekoppelt ist,



M3.1 wobei der mindestens eine Kondensator (165; 265; 365) parallel zu einer
der Speichervorrichtungen (131-139; 231-239; 331-339) liegt.”

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene, nebengeordnete Pa-

tentanspruch 11 lautet:

»oystem, umfassend:

ein Speicherpaket, umfassend:

mehrere Speichervorrichtungen (131-139; 231-239; 331-339), die Uber je-
weils eine Ubertragungssignalleitungen an einen Speicherbus (175; 275;
375) gekoppelt sind, und

wenigstens einen mit Masse verbundenen Kondensator, der direkt an eine
erste Ubertragungssignalleitung gekoppelt ist, wobei der erste Kondensator
parallel zu einer Speichervorrichtung ist und im Bereich von etwa 1 pF bis
etwa 40 pF liegt;

einen Chipsatz, der an das Speicherpaket gekoppelt ist; und

einen Prozessor, der Uber einen Systembus an den Chipsatz gekoppelt ist.”

Der seitens des Senats mit einer Gliederung versehene, nebengeordnete Pa-

tentanspruch 14 lautet:

,verfahren, umfassend:

Fertigen einer Leiterplatine (PCB), die mehrere Ubertragungssignal-(TS)-
Leitungen enthalt;

Koppeln von jeweils einer Speichervorrichtungen (131-139) an jeweils eine
der TS-Leitungen, oder Koppeln von jeweils eines Speichervorrichtungs-
paars (231-239; 331-339) mit jeweils einer SublUbertragungssignal-(STS)-
Leitung an eine der TS-Leitungen, wobei die TS-Leitungen auch an einen
Speicherbus (175; 275; 375) gekoppelt sind, und eine erste TS-Leitung
oder eine erste STS-Leitung direkt an einem mit Masse verbundenen ersten

Kondensator (165; 265; 365) im Bereich von etwa ein Picofarad (pF) bis



etwa 40 pF liegt, der parallel zu einer ersten Speichervorrichtung der meh-
reren Speichervorrichtungen (131-139; 231-239; 331-339) verbunden ist.”

Wegen des Wortlauts der geltenden Unteranspriche 2 bis 10, 12, 13, 15 und 16

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der Senat hat im Schriftsatz vom 18. Februar 2015 auf die Druckschriften

D1  US 2003/0043683 Al und
D2 US 6690612 B2

als Stand der Technik hingewiesen.

Die Beschwerdefuhrerin fuhrt aus, dass die geltenden Anspriche zuldssig, die
Gegenstande der geltenden Anspriche dem Patentschutz zuganglich und im

Lichte des im Verfahren befindlichen Standes der Technik patentféhig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde fihrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und zur Zurlickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
gemal § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

1. Die Anmeldung betrifft Speichermodule bzw. eine Vorrichtung sowie ein Sys-
tem mit mehreren Speichervorrichtungen und ein Verfahren zum Fertigen von
Speichermodulen (vgl. geltende Beschreibung, S.1, Abs. [0001], S.8,
Abs. [0035] und die geltenden Anspriche 1, 11 und 14). In der Beschrei-
bungseinleitung der Anmeldung wird ausgefiihrt, dass Rechnersysteme aus



Komponenten zusammengesetzt seien, die miteinander Gber Busse und ahn-
liche Kommunikationsleitungen kommunizierten. Der Prozessor eines solchen
Rechnersystems sei in der Geschwindigkeit, mit der er Instruktionen ver-
arbeiten koénne, durch die Geschwindigkeit beschrankt, mit der er Daten und
Instruktionen Gber den Systembus und den Speicherbus aus dem Systemspei-
cher abrufen kdnne. Busse seien typischerweise Kommunikationsleitungen,
die auf einer Leiterplatine (PCB), wie z. B. der Hauptplatine eines Rechner-
systems, ausgelegt seien. Komponenten (z. B. Speicher) in dem Rechner-
system wiesen Pins auf, die mit den Leitungen des Busses verbunden seien.
Die Komponenten kommunizierten tber den Bus, indem ein Signal tber die
Leitungen des Busses geleitet werde. Wenn eine Signalleitung nicht korrekt
abgeschlossen sei, kbnne eine Reflexion des Signals auftreten, oder Rau-
schen konne die nachfolgende Signalisierung an der Leitung beeinflussen
(vgl. geltende Beschreibung, S. 1-2, Abs. [0002]-[0004]).

In der Anmeldung ist als Aufgabe genannt, Stérungen, insbesondere Reflexion
und Rauschen auf der Signalleitung von Speichervorrichtungen zu verringern,
um die Geschwindigkeit und Effizienz des Rechnersystems zu erhéhen (vgl.

geltende Beschreibung, Seite 2, 2. Abs.).

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene
Hochschulausbildung der Elektrotechnik aufweist und Erfahrung auf dem Ge-

biet der Entwicklung von Speichermodulen besitzt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale der Vorrichtung gemald Patentan-
spruch 1, des Systems gemal3 Patentanspruch 11 und des Verfahrens gemaf

Patentanspruch 14 geldst werden.

Gemald Anspruch 1 ist eine Vorrichtung vorgesehen, bei der mehrere Spei-
chervorrichtungen jeweils direkt tiber eine Ubertragungssignalleitung mit ei-
nem Speicherbus gekoppelt sind oder mehrere Speicherpaare, wobei jedes



Speicherpaar uber eine mit jedem Speicher verbundene Subilbertragungssig-
nalleitung mit jeweils einer Ubertragungssignalleitung an den Speicherbus ge-
koppelt ist. Parallel zu einer der Speichervorrichtungen ist wenigstens ein mit
Masse verbundener Kondensator direkt an eine erste Ubertragungssignallei-
tung oder an eine erste Sububertragungssignalleitung gekoppelt.

Nach Anspruch 11 ist ein System mit einem Speicherpaket vorgesehen, wel-
ches mehrere Speichereinrichtungen aufweist, die jeweils Uber eine Ubertra-
gungssignalleitung an einen Speicherbus gekoppelt sind, wobei ein mit Masse
verbundener Kondensator, dessen Kapazitdt im Bereich von etwa 1 pF bis
etwa 40 pF liegt, direkt an eine erste Ubertragungssignalleitung gekoppelt ist
und dabei schaltungstechnisch parallel zu der daran angeschlossenen Spei-
chervorrichtung angeordnet ist. Dabei ist ein Chipsatz vorgesehen, der an das
Speicherpaket gekoppelt ist, sowie ein Prozessor, der Uber einen Systembus
an den Chipsatz gekoppelt ist.

Mit Anspruch 14 wird ein Verfahren beansprucht, bei dem eine Leiterplatine
gefertigt wird und bei der ein mit Masse verbundener Kondensator mit einer
Kapazitat von etwa 1 pF bis etwa 40 pF schaltungstechnisch parallel zu einer
ersten von mehreren Speichervorrichtungen angeordnet ist, die jeweils an
eine der Ubertragungssignalleitungen oder als Speicherpaar jeweils mit einer
Subiibertragungssignalleitung an eine der Ubertragungssignalleitungen ge-
koppelt sind, wobei die Ubertragungssignalleitungen an einen Speicherbus

gekoppelt sind.

Die geltenden Anspriiche 1 bis 16 sind zuldssig.

Der geltende, auf eine Vorrichtung gerichtete Anspruch 1 basiert auf den ur-
sprunglichen Anspriichen 1 und 2 in Verbindung mit den aus den Figuren 1 bis
3 ersichtlichen Verschaltungsalternativen fur mindestens einen Kondensator

an Ubertragungs- oder Subiibertragungssignalleitungen (Figuren 1 bis 3 ge-



mafl Anmeldeunterlagen, Abs. [0010], [0015] und [0016]; Abs. [0021] und
[0023]; Abs. [0026] bis [0030]).

Der auf ein System gerichtete Anspruch 11 basiert auf dem urspriinglichen
Anspruch 16 in Verbindung mit Figur 1 mit zugehdériger Beschreibung (Anmel-
deunterlagen, Abs. [0010], [0015] und [0016]).

Der auf ein Verfahren gerichtete Anspruch 14 basiert auf dem urspriinglichen
Anspruch 19 sowie den vorstehend zu Anspruch 1 genannten Quellen.

Die geltenden Anspriche 2, 3 und 5 bis 8 sowie die Anspriche 12 und 13 ba-
sieren auf den urspriinglichen Ansprichen 3, 4 und 6 bis 9 sowie den ur-
sprunglichen Anspriichen 17 und 18 unter Anpassung der jeweiligen Rickbe-
zuge. Die Anspriuche 4, 9 und 10 basieren auf den urspringlichen An-
spruchen 5, 10 bzw. 13 sowie Figur 3 mit zugehoriger urspringlicher Be-
schreibung. Die Anspriche 15 und 16 basieren auf den urspringlichen An-
sprichen 20 und 21 sowie Figur 3 mit zugehdriger ursprunglicher Beschrei-

bung unter Anpassung der jeweiligen Rickbeziige.

Die jeweiligen Gegenstande der unabhangigen Anspriche 1, 11 und 14 sind
unter Berlcksichtigung des im Verfahren befindlichen Standes der Technik

neu und beruhen auf einer erfinderischen Tatigkeit.

a) Der Gegenstand der unabhéngigen Anspriiche 1, 11 und 14 ist jeweils neu,
da keine der hisher im Verfahren befindlichen Druckschriften D1 und D2 samt-

liche Merkmale dieser unabhangigen Ansprtiche aufweist.

Druckschrift D1 zeigt eine Vorrichtung mit mehreren Speichervorrichtungen
(,DRAM 16f,“, ,DRAM 16f," vgl. Fig. 1 mit zugehoriger Beschreibung), die an
einen Speicherbus (,data bus 13%; vgl. Fig. 1) tber jeweils eine Ubertragungs-
signalleitung gekoppelt sind (Verbindung zwischen Speicherbus 13 und den
Speichervorrichtungen 16f; und 16f,; vgl. Fig. 1 / Merkmale M1, M2a). Zudem
sind in Figur 1 Speichervorrichtungspaare gezeigt, deren einzelne Speicher-



vorrichtungen mit jeweils einer Subiibertragungssignalleitung an eine Ubertra-
gungssignalleitung und diese an den Speicherbus gekoppelt sind (DRAM 16f;
und 16r;, bzw. 16f, und 16r, / Merkmal M2b). Die Vorrichtung weist zudem
wenigstens einen mit Masse verbundenen Kondensator auf (,capacitor Cc*
vgl. Fig. 1 mit Beschreibung / Merkmal M3).

Ein Hinweis auf eine Kopplung des Kondensators direkt an eine der Ubertra-
gungssignalleitungen bzw. an eine der Subibertragungssignalleitungen ent-
sprechend den Merkmalen M3a, M3b und M3.1 ist Druckschrift D1 jedoch

nicht zu entnehmen.

Auch Druckschrift D2 zeigt eine Vorrichtung mit mehreren Speichervorrich-
tungen (,DRAM1® bis ,DRAMN®; vgl. Fig. 1 mit zugehdriger Beschreibung), die
an einen Speicherbus (,bus system 2 vgl. Fig. 1) uiber jeweils eine Ubertra-
gungssignalleitung gekoppelt sind (jeweilige Verbindung zwischen Speicher-
bus 2 und den Speichervorrichtungen D1-Dn; vgl. Fig. 1 / Merkmale M1,
M2a). Die Vorrichtung weist zudem jeweils wenigstens einen mit Masse ver-
bundenen Kondensator auf (,capacitor C* vgl. Fig. 1 mit Beschreibung /
Merkmal M3), welcher an Masse und parallel zu einer der Speichervorrich-
tungen liegt (vgl. Fig. 1 / Merkmal M3.1).

Ein Hinweis auf eine Kopplung des Kondensators entsprechend den Merk-

malen M3a bzw. M3b ist auch Druckschrift D2 nicht zu entnehmen.

Die Ausfihrungen zum Anspruch 1 gelten in gleicher Weise in Bezug auf den
auf ein System gerichteten nebengeordneten Anspruch 11, in dem ebenfalls
ein mit Masse verbundener Kondensator vorgesehen ist, der direkt an eine
erste Ubertragungssignalleitung gekoppelt ist, tiber welche eine Speicherein-

richtung an einen Speicherbus gekoppelt ist.

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 11 unterscheiden sich daher je-

weils vom im Verfahren befindlichen Stand der Technik im Wesentlichen darin,

dass keine der Druckschriften lehrt, einen mit Masse verbundenen Konden-
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sator direkt an eine Ubertragungssignalleitung bzw. an eine Subiibertragungs-
signalleitung zu koppeln, Gber welche die Speichereinrichtung jeweils an einen

Speicherbus gekoppelt ist.

Das Verfahren gemaf Anspruch 14 ist auf das Fertigen einer Leiterplatine fur
eine Vorrichtung mit mehreren Ubertragungssignalleitungen entsprechend An-
spruch 1 gerichtet. Den jeweils aus Druckschrift D1 bekannten Vorrich-
tungsmerkmalen entnimmt der Fachmann zwar die diesen implizit zugrunde
liegenden Verfahrensschritte, die dort genannten Speichervorrichtungen je-
weils an eine der Ubertragungssignalleitungen (TS-Leitung) zu koppeln bzw.
jeweils ein Speichervorrichtungspaar mit jeweils einer Sububertragungssig-
nalleitung (STS-Leitung) an eine der Ubertragungssignalleitungen (TS-Lei-
tung) zu koppeln, wobei die Ubertragungssignalleitungen auch an einen Spei-
cherbus gekoppelt sind (vgl. vorstehende Ausfiihrungen zu den Merkmalen
M1, M2a und M2b zu Anspruch 1). Ebenso ist ein mit Masse verbundener
Kondensator mit einer Kapazitat im Bereich von etwa ein 1 pF bis etwa 40 pF
vorgesehen (vgl. Fig. 1). Wie bereits zu Anspruch 1 ausgefihrt, ist Druck-
schrift D1 jedoch kein Hinweis zu entnehmen, den mit Masse verbundenen
Kondensator direkt mit einer ersten Ubertragungssignalleitung (TS-Leitung)
bzw. mit einer ersten Subibertragungssignalleitung (STS-Leitung) zu verbin-
den. Auch Druckschrift D2 ist — wie ebenfalls zu Anspruch 1 ausgefiihrt — ein

solches Merkmal nicht zu entnehmen.

b) Die jeweiligen Gegenstande der unabhangigen Patentanspriiche 1, 11 und
14 sind dem Fachmann auch aus dem bisher im Verfahren befindlichen Stand
der Technik nicht nahegelegt.

Den Druckschriften D1 bzw. D2 ist jeweils kein Hinweis darauf zu entnehmen,
zumindest einen mit Masse verbundenen Kondensator vorzusehen, der direkt
an eine erste der Ubertragungssignalleitungen oder an eine erste der Sub-
Ubertragungssignalleitungen gekoppelt ist, Uber welche eine Speichereinrich-

tung mit dem Speicherbus gekoppelt ist.
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Druckschrift D1 befasst sich mit einer Modellbeschreibung der vorherrschen-
den Widerstandsverhaltnisse auf verschiedenen Signalleitungen eines Spei-
chersystems (Daten- und Taktleitungen). In dem Ausfuhrungsbeispiel fur Da-
tenbusse und Ubertragungssignalleitungen (vgl. Fig. 1 mit Beschreibung) ist
zur Verringerung von Reflexionen ein mit Masse verbundener Kondensator in
einem bestimmten Abstandsverhdltnis zwischen dem Controller und der Ab-

zweigung einer ersten Ubertragungssignalleitung am Speicherbus (Datenbus)

vorgesehen. Eine dem entsprechende Platzierung des Kondensators ist auch
in den weiteren Ausfuhrungsbeispielen fiir andere Arten von Daten- und Takt-
bussen zu entnehmen (vgl. Fig. 3, 4, 6, 8 und 9 mit jeweiliger Beschreibung).
Somit ergibt sich aus Druckschrift D1 kein Anhaltspunkt dafir, einen Konden-
sator abweichend von der durchgéngig verwendeten Position des Kondensa-
tors am Daten- oder Taktbus direkt an einer der Ubertragungssignalleitungen
zwischen dem Speicherbus und der Speichervorrichtung vorzusehen (vgl.
Merkmal M3a bzw. M3b und entsprechende Merkmale der unabhangigen An-
spruche 11 und 14).

Druckschrift D2 befasst sich mit der Entkopplung hochfrequenter Stérungen
in der Spannungsversorgung von Speichervorrichtungen, wobei der hierbei

unter anderem vorgesehene Kondensator Bestandteil der jeweiligen Spei-

chervorrichtung selbst ist (vgl. Fig. 1 mit Beschreibung). Mit den auf den

Ubertragungssignalleitungen vorherrschenden Signaleigenschaften befasst
sich Druckschrift D2 nicht, so dass ihr auch kein Hinweis auf eine anspruchs-
gemafRe Beschaltung zur Verringerung von Stérungen auf den Ubertragungs-
signalleitungen zu entnehmen ist (vgl. Merkmal M3a und entsprechende
Merkmale der unabhangigen Anspriiche 11 und 14). Speichervorrichtungs-
paare und damit entsprechende Sububertragungssignalleitungen sind nicht
Gegenstand der Druckschrift D2 (vgl. Merkmale M2b und M3.1b, sowie ent-

sprechende Merkmale des Anspruchs 14).
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Auch unter Einbeziehung seines Fachwissens ergibt sich fur den Fachmann
weder aus den einzelnen Druckschriften D1 und D2, noch aus ihrer Kombina-
tion eine Veranlassung, einen mit Masse verbundenen Kondensator direkt mit
einer der Ubertragungssignalleitungen oder mit einer Subiibertragungssignal-
leitung gemal den Merkmalen der unabhéngigen Anspriche 1, 11 und 14 zu

verbinden.

Der Senat hat nach § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG davon abgesehen, antrags-
gemal in der Sache selbst zu entscheiden und das Patent zu erteilen, da bis-
lang keine Sachentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts vor-
liegt. Eine solche fehlende Sachentscheidung ist dann gegeben, wenn die
Entscheidung des DPMA auf Griinden beruht, die ein Eingehen auf die Frage
der Patentfahigkeit der Erfindung entweder vollstandig oder teilweise entbehr-
lich machten (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, § 79, Rn. 20, 21) und liegt unter
anderem vor, wenn die Anmeldung aus formalen Grinden zurlickgewiesen
wurde oder das Patentbegehren in zulassiger Weise so geandert wurde, dass
es nunmehr an einer Sachentscheidung des DPMA fehlt (ebd., Rn. 22, Nr. 1
und 5).

Das vorliegende Patentbegehren gentigt den formalen Anforderungen der
88 34 und 38 PatG und erflllt damit die Voraussetzungen fir die Prifung der
Patentfahigkeit gemald 88 1 bis 5 PatG. Eine solche Prifung ist bislang nicht

erfolgt, so dass es an einer Sachentscheidung des DPMA fehlt.

Ein Zurtckverweisungsgrund ergibt sich zudem aus dem Vorliegen neuer Tat-
sachen (8 79 Abs. 3 Nr. 3 PatG), da das Patentbegehren auf Basis der Be-
schreibung zu Ausfuhrungsbeispielen entsprechend den Figuren 1 bis 3 prazi-
siert wurde und ausweislich der Amtsakte im bisherigen Prufungsverfahren
weder zum Gegenstand des geltenden Patenbegehrens, noch allgemein zum

Anmeldungsgegenstand eine Recherche des relevanten Standes der Technik
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erfolgt ist. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der 88 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung mog-
licherweise entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermitt-
lung sind in erster Linie die Prufungsstellen des Patentamts berufen, welche
hierzu Uber geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfiigen (ebd.,
879, Rn. 16, 27). Die vom Senat aus Parallelverfahren der Anmeldung ent-
nommenen Entgegenhaltungen kénnen eine solche vollstandige Recherche

nicht ersetzen.

Da bislang eine Sachentscheidung des DPMA nicht erfolgt ist, ein auf Basis
der Beschreibung neu formuliertes Patenbegehren vorliegt und eine sachge-
rechte Entscheidung nur aufgrund einer vollstandigen Recherche des rele-
vanten Standes der Technik ergehen kann, war die Sache — auch um der An-
melderin keine Tatsacheninstanz zu nehmen — zur weiteren Prifung und Ent-
scheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen (8 79
Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 und 3 PatG).

Im Ubrigen ist das Verfahren vor dem Patentamt mit wesentlichen Mangeln
behaftet (s.u. Ziff. 1ll.). Es kann dahinstehen, ob damit auch der Zurickver-
weisungsgrund des 8§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG erfllt ist. Das Vorliegen von gleich
zwei Zuruckverweisungsgrinden (s. 0.), moglicherweise sogar aller drei Zu-
rickverweisungsgriinde zusammen, spricht jedenfalls fur die Ausiibung des
nach 8 79 Abs. 3 PatG gewahrten Ermessens im Sinne einer Zurtickverwei-

sung.

Die Beschwerdegebiihr ist aus Griinden der Billigkeit zurlickzuzahlen (§ 80 Abs. 3
PatG). Die Billigkeit ergibt sich aus der fehlerhaften Sachbehandlung durch das
Patentamt, die auch fur die Erhebung der Beschwerde urséchlich war.
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a) Die Prufungsstelle hatte die beantragte Anhérung nicht versagen durfen, denn

sie ware sachdienlich gewesen.

Zwar stellt die Zurickweisung einer Anmeldung ohne vorherige Durchflihrung
einer beantragten Anhérung nach Auffassung des Senats nach der zum Erlass
des angefochtenen Beschlusses geltenden Rechtslage (8 46 Abs. 1 Satz 2
PatG in der bis zum 31. Marz 2014 geltenden Fassung; im Folgenden: ,§ 46
PatG a.F.“) nicht von vornherein einen (insbesondere schwerwiegenden) Ver-
fahrensfehler dar. Die Anmelderin, ebenso wie verschiedene Beschwerdesen-
ate des Bundespatentgerichts und Teile der Literatur gehen davon aus, dass in
jedem Verfahren in der Regel eine einmalige Anhérung sachdienlich ist (vgl.
Schulte, a. a. O., § 46, Rdn. 8 m. w. N.), jedenfalls dann, wenn trotz schriftli-
cher Darlegung der Auffassung des Anmelders noch Meinungsverschieden-
heiten Uber entscheidungserhebliche Fragen fortbestehen und dieser eine An-
horung beantragt (vgl. BPatGE 15, 149; 18, 30; 49, 112), und leiten daraus ein
,generelles Anhoérungsrecht® (vgl. BPatGE 15, 149, 152) aus 8§ 46 Abs.1
Satz 2 PatG a.F. ab. Es kann vorliegend dahinstehen, ob damit das aus dem
Grundsatz der Schriftlichkeit des Patenterteilungsverfahrens folgende Regel-
Ausnahme-Verhéltnis in Frage gestellt wird. Vorliegend besteht jedoch kein
Anlass, auf diese inzwischen nicht mehr aktuelle Rechtsfrage néher einzuge-
hen. Denn selbst bei zurickhaltender Auslegung des Erfordernisses der Sach-
dienlichkeit i. S. d. 8 46 PatG a.F. liegt hier ein Fall vor, in dem eine Anhorung

sachdienlich und geboten war.

Zunachst hat die Prifungsstelle in keinem ihrer Prifungsbescheide deutlich
angegeben, welchen der Anforderungen der 88 34 und 38 PatG die Anmel-
dung nicht geniigt oder welche Patentierungsvoraussetzung nach ihrer Auffas-
sung nicht vorliegt (vgl. 8 45 PatG). Dies liel3 sich auch aus ihrer widersprichli-
chen Argumentation nicht eindeutig entnehmen. Einerseits hat sie mehrfach
ausdrucklich zugestanden, dass die Vorrichtung gemafR Patentanspruch 1

ohne weiteres von einem Fachmann, sogar einer Hilfskraft hergestellt werden
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konne (vgl. Priufungsbescheid v. 28.02.2008), was gegen eine Rige der man-
gelnden Ausfuhrbarkeit (8 34 Abs. 4 PatG) spricht. Andererseits hat die Pri-
fungsstelle bemangelt, dass nicht nachvollziehbar sei, wie der anmeldungsge-
malfd platzierte Kondensator Signalreflexionen und insbesondere niederfre-
guentes Rauschen vermindern und damit die (inzwischen nachgereichte und
von ihr offenbar akzeptierte) Aufgabe 16sen kdnne. Eine Vorrichtung - ,auch
wenn diese ohne weiteres hergestellt werden kann“ - vermittele keine klare
Lehre zum technischen Handeln, wenn nicht klar sei, welche Aufgabe sie er-

fulle bzw. welchem Zweck sie diene (vgl. Prifungsbescheid v. 20.03.2009).

Insoweit wird nicht deutlich, ob die Prufungsstelle nun doch einen Offenba-
rungsmangel i. S. d. 8 34 Abs. 4 PatG gerlgt, hierbei evtl. unzuldssig (vgl.
Schulte, a. a. O., 8§ 34, Rdn. 325, 334) eine Erlauterung des Ursachenzusam-
menhangs zwischen Kondensatorplatzierung und Storsignal- bzw. Rauschmin-
derung verlangt hat, oder ob sie etwa einen Mangel i. S. d. § 34 Abs. 3 Nr. 3
PatG gesehen hat.

Die Anmelderin musste daher mutmalRen, in welcher Hinsicht ein Mangel ge-
rigt worden ist (vgl. insb. Eingabe der Anmelderin vom 09.07.2008, Zziff. II., 1.
Abs.). Hierbei hat sie versucht, mit geanderten Patentanspriichen, aber auch
argumentativ auf die Bedenken der Prifungsstelle einzugehen (vgl. Eingabe
vom 6.10.2009) und hat damit gezeigt, dass sie an der zielgerichteten Weiter-

fuhrung des Verfahrens interessiert ist.

Die nach wie vor auf ihrer Auffassung beharrende Prufungsstelle hatte nun-
mehr erkennen muissen, dass sie und die Anmelderin in einem zweimaligen
schriftlichen Meinungsaustausch offensichtlich ,aneinander vorbei“ argumen-
tiert haben, was angesichts der o. g. Unklarheiten bei der Argumentationsfuh-
rung der Prifungsstelle nicht der Anmelderin angelastet werden kann. Unter
diesen Umstanden wére es sachdienlich gewesen, dass Prufungsstelle und

Anmelderin im Rahmen einer Anhdrung in mindlicher Rede und Gegenrede
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ihre Standpunkte erlautern, so dass die Anmelderin Klarheit Giber die rechtliche
Art des gerugten Mangels und damit die Mdglichkeit erhalten hatte, diesen ge-
zielt zu beheben oder sich zumindest hierzu auf3ern zu kénnen. Diese Mdg-
lichkeit ist der Anmelderin durch die Zuriickweisung der Anmeldung unter Ver-

sagung der mithin sachdienlichen Anhérung genommen worden.

Dabei steht der Sachdienlichkeit der Anhérung nicht die von der Prufungsstelle
genannte Entscheidung 11 W (pat) 15/06 entgegen, denn diese Entscheidung
basierte u. a. auf der vom 11. Senat geteilten Einschatzung des Prifers, dass
,der technische Sachverhalt und das Patentbegehren soweit wie moglich ge-
klart sei und eine Anhérung keine weitere zum Ziel der Patenterteilung fuh-
rende Forderung des Verfahrens erwarten lieRe“. Hier hingegen haben die
0. g. Besonderheiten des Falls eine weitere Klarung bzw. Beseitigung von
Missverstandnissen gerade erforderlich gemacht, wofur die Anhérung ein ge-
eignetes Mittel gewesen ware (s. 0.). Damit liegt ein Verstol3 gegen § 46 Abs. 1
Satz 2 PatG a.F. vor.

Der Verfahrensfehler ist auch kausal fur die Einlegung der Beschwerde und
damit fUr die Notwendigkeit der Zahlung der Beschwerdegebihr. Denn aus der
Sicht eines verstandigen Beschwerdefiihrers (vgl. Schulte, a.a. O., § 73,
Rn. 139) ist nicht auszuschlie3en, dass die Entscheidung ohne den Verfah-
rensfehler anders ausgefallen ware und das Erteilungsverfahren zumindest in
die Phase der Prufung der Patentfahigkeit des Anmeldegegenstands gelangt
ware. Damit liegt bereits in der Versagung der Anhorung ein Grund fur die

Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr.

Als weitere Billigkeitserwagung kommt vorliegend hinzu, dass die Prifungs-
stelle zur Begriindung der Versagung der Anhorung auch angegeben hat, dass
,eS in dieser Sache in einer Anhorung vor der Prifungsstelle zu keinem ande-
ren Ergebnis gekommen ware ...“. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um

eine unzuladssige Vorwegnahme des Ergebnisses der Anhorung handelt (vgl.
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Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 46, Rdn. 19), lasst diese AuRerung unter den
gegebenen Umstanden auf eine Ablehnungshaltung gegen Anhorungen, wenn
nicht gar auf Voreingenommenheit schliel3en, was wiederum unnétig zur Einle-

gung eines Rechtsmittels provoziert.

Hinzu kommt schlie3lich auch die unter erheblichen Mangein leidende Begriin-
dung des angefochtenen Beschlusses. Darin werden im Wesentlichen die be-
reits im 2. Prufungsbescheid vom 20. Marz 2009 vertretenen Positionen wie-
derholt, wobei wiederum keine Klarstellung erfolgt ist, welcher rechtliche Man-
gel i. S. d. 8§ 48 PatG i. V. m. § 45 PatG nach Auffassung der Prifungsstelle
vorliegt (s. 0. a)). Die Begrindung ist daher in wesentlichen Punkten unver-
standlich und lasst insoweit die tragenden Erwagungen nicht in logischer Ge-
dankenfuhrung erkennen. Es kann dahingestellt bleiben, ob damit neben der
fehlerhaften Versagung der Anhérung auch ein Begriindungsmangel als weite-
rer Verfahrensfehler hinzu tritt. Jedenfalls muss die mangelhafte Beschlussbe-
grindung im Rahmen der Billigkeitserwagungen zusatzlich fur die Riickzahlung

der Beschwerdegebuhr sprechen.

Nach alledem war die Rickzahlung der Beschwerdegebihr nach § 80 Abs. 3

PatG geboten.

V.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsheschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1.

das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmalig besetzt war,
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2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteliligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung 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.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Katker Dr. Schwengelbeck Altvater
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