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18 W (pat) 90/14 Verkindet am
20. Januar 2016

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 031 530.5 - 53

hat der 18. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 20. Januar 2016 durch die Vorsitzende Richterin
Dipl.-Ing. Wickborn, den Richter Kruppa, die Richterin Dipl.-Phys. Dr. Otten-

Dunnweber und den Richter Dipl.-Ing. Altvater

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der
Prufungsstelle fur Klasse G 06 F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Oktober 2010 aufgehoben und die Sache

an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.

2. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr wird angeordnet.

Grinde

Die am 1. Juli 2005 unter Inanspruchnahme einer koreanischen Prioritat vom
3. Juli 2004 und einer US-amerikanischen Prioritdt vom 3. Februar 2005 beim
Deutschen  Patent- und  Markenamt eingereichte  Patentanmeldung
10 2005 031 530.5 mit der geltenden Bezeichnung

~Speichersystem, Einchip-Mikrocontroller und eingebettetes System*
wurde durch die Prifungsstelle fir Klasse GO6F des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts mit Beschluss vom 25. Oktober 2010 zurtickgewiesen, da der Gegen-

stand des (damals geltenden) Anspruchs 1 im Hinblick auf die Druckschriften

D1 US5 388267 Aund
D2 EP 1087 294 A2

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Die Anmelderin beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse G 06 F des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 25. Oktober 2010 aufzuheben und das Patent auf der

Grundlage der folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriche 1 bis 8, eingereicht in der miindlichen Verhandlung,

- Beschreibung Seiten 1 und 3, eingereicht in der mindlichen Verhand-
lung, Seiten 2 und 3a, eingegangen am 11. Januar 2016, Seiten 4 bis
14, eingegangen am 1. Juli 2005,

- Figuren 1 bis 8, eingegangen am 1. Juli 2005.

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

MO

M1
M2

M3

M4

M4.1a

~Speichersystem (200, 300, 800) mit:

- einem Modusdekodierer (220, 320, 820),

- einem ersten Speicher (230, 330, 830) in Signalverbindung mit dem Mo-
dusdekodierer (220, 320, 820)

- einem zweiten Speicher (240, 340, 840) in Signalverbindung mit dem Mo-
dusdekodierer (220, 320, 820), und

- einem Modusgenerator (250, 350, 850) in Signalverbindung mit dem Mo-
dusdekodierer (220, 320, 820) zum Erzeugen eines Signals (ROM_SEL,
FM_SEL), das zum Auswahlen des ersten Speichers (230, 330, 830) oder
des zweiten Speichers (240, 340, 840) als ein Bootspeicher dient,

- wobei der Modusgenerator eine erste nichtflichtige Speichereinheit
(251) zum Speichern eines ersten Modus aufweist,



M4.1b wobei der Wert des ersten Modus zur Auswahl des ersten und/oder
des zweiten Speichers dient,
M4.1c wobei der Modusgenerator ein erstes Signal (BootMem) erzeugt,

dessen Zustand vom Wert des ersten Modus abhéngt und

M4.2a - wobei der Modusgenerator eine zweite nichtflichtige Speicherein-
heit (252) zum Speichern eines zweiten Modus aufweist,

M4.2b wobei der Wert des zweiten Modus einen Zugriff auf den ersten Spei-
cher unabhéangig von dem in der ersten nichtflichtigen Speicherein-
heit (251) gespeicherten Modus verhindert oder ermdglicht,

M4.2c - wobei der Modusgenerator ein zweites Signal (RomHidden) er-

zeugt, dessen Zustand vom Wert des zweiten Modus abhangt,

M4.3a - wobei der Modusdekodierer (220) das erste Signal (BootMem) und
das zweite Signal (RomHidden) empfangt und

M4.3b bei einem ersten Zustand des zweiten Signals (RomHidden) unab-
hangig von einem Zustand des ersten Signals (BootMem) einen
Zugriff auf den ersten Speicher verhindert, und

M4.3c bei einem zweiten Zustand des zweiten Signals (RomHidden) den
ersten Speicher oder den zweiten Speicher in Abhangigkeit vom Zu-

stand des ersten Signals (BootMem) auswahlt.*

Anspruch 7 lautet:
»Einchip-Mikrocontroller, dadurch gekennzeichnet, dass er ein Speicher-

system nach einem der Anspriche 1 bis 6 umfasst.”

Anspruch 8 lautet:
,Eingebettetes System, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Speichersys-
tem (200, 300, 800) nach einem der Anspriiche 1 bis 6 umfasst.”



Wegen des Wortlauts der geltenden Unteranspriiche 2 bis 6 wird auf den Aktenin-

halt verwiesen.

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 patentféahig seien.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

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

1. Die Anmeldung betrifft ein Speichersystem, einen Einchip-Mikrocontroller und
ein eingebettetes System (vgl. geltende Beschreibung, S. 1, erster Abs.).
In der Anmeldung wird ausgefuihrt, dass im Allgemeinen der Bootcode bei der
Herstellung eines eingebetteten Systems (,embedded system®) in einen Fest-
wertspeicher (ROM) geschrieben und an einen Kunden zusammen mit dem
System ausgeliefert werde. Wenn jedoch eine geringfiigige Anderung des
Bootcodes gewtiinscht sei, miusse der Festwertspeicher ausgetauscht werden,
da sein Inhalt nicht modifiziert werden konne. Weiterhin wirden manche Kun-
den bevorzugen, ihren eigenen Bootcode zur Initialisierung des Systems zu
verwenden, beispielsweise um Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden.
Bei der Speicherung des Bootcodes in einem nichtflichtigen Speicher (bei-
spielsweise in einem EEPROM oder in einem Flashspeicher) an Stelle eines
Festwertspeichers (ROM) kénne der urspringliche, vom Hersteller bereitge-
stellte Bootcode mit kundenspezifischem Bootcode uberschrieben werden.
Beim Ldschen des urspriinglichen oder beim Einprogrammieren eines neuen

Bootcodes kdnne eine Beschadigung des Speichers dazu fihren, dass das



System nicht mehr ordnungsgemaf arbeite oder nicht mehr booten kdnne
(vgl. geltende Beschreibung, Seiten 1 und 2).

In der Anmeldung ist als Aufgabe genannt, ein Speichersystem, einen Einchip-
Mikrocontroller und ein eingebettetes System zur Verfiigung zu stellen, die ein
sicheres Ausfiihren von Bootcode auch nach einer von einem Benutzer vor-
genommenen Programmierung eines benutzerspezifischen Bootcodes ge-
wahrleisten (vgl. geltende Beschreibung, S. 3, dritter Abs.). Die den bean-
spruchten Vorrichtungen zugrunde liegende objektive Aufgabe ist darin zu se-
hen, das Verwenden eines alternativen (bspw. benutzerspezifischen) Boot-

codes sicherer zu machen.

Diese Aufgabe richtet sich an einen Fachmann, der eine abgeschlossene
Hochschulausbildung auf dem Gebiet der Elektrotechnik oder Informations-
technik aufweist und Erfahrung auf dem Gebiet des Bootvorgangs bei Mikro-

controllern oder Prozessoren besitzt.

Die Aufgabe soll durch die Merkmale des Speichersystems gemaf Patentan-
spruch 1, des Einchip-Mikrocontrollers gemaR Patentanspruch 7 und des ein-

gebetteten Systems gemal3 Patentanspruch 8 geldst werden.

Gemal Anspruch 1 ist ein Speichersystem vorgesehen, das einen ersten und
einen zweiten Speicher aufweist, die jeweils mit einem Modusdekodierer ver-
bunden sind, wobei der Modusdekodierer ein Signal zur Auswahl eines der
beiden Speicher als Bootspeicher erzeugt. Der Modusdekodierer ist mit einem
Modusgenerator verbunden, der zwei nichtfliichtige Speichereinheiten auf-
weist, in denen jeweils ein Modus gespeichert ist. Die Werte des ersten Modus
dienen der Auswahl des ersten und/oder zweiten Speichers, die Werte des
zweiten Modus dienen unabhangig davon dem Verhindern oder Zulassen des
Zugriffs auf den ersten der beiden Speicher. Der Modusgenerator erzeugt die

jeweils vom Modusdekodierer zu empfangenden Signale BootMem und



RomHidden, wobei bei einem ersten Zustand des Signals RomHidden der Zu-
griff auf den ersten der beiden Speicher unabhangig vom Signal BootMem
verhindert wird, wéhrend bei einem zweiten Zustand des Signals RomHidden
einer der beiden Speicher in Abhéngigkeit des Signals BootMem ausgewahlt
wird.

Nach Anspruch 7 und Anspruch 8 sind ein Einchip-Mikrocontroller bzw. ein
eingebettetes System vorgesehen, die jeweils ein Speichersystem nach einem

der Anspriche 1 bis 6 umfassen.

Die Anspriiche 1 bis 8 sind zuléassig (§ 38 PatG).

Der auf ein Speichersystem gerichtete Anspruch 1 basiert auf den urspringli-
chen Anspriichen 1, 5, 6 und 14 in Verbindung mit den Figuren 2 und 3 mit
zugehdriger Beschreibung (Anmeldeunterlagen, Seite 5, erster Absatz bis
Seite 6, vorletzter Absatz).

Die auf einen Einchip-Mikrocontroller bzw. ein eingebettetes System gerich-
teten Anspriiche 7 und 8 basieren auf den urspriinglichen Anspriichen 22 und
23 unter Anpassung der jeweiligen Rickbeziige auf das jeweils umfasste
Speichersystem.

Die geltenden Anspriiche 2 bis 4 entsprechen den urspringlichen Anspriichen
2 bis 4. Die Anspriiche 5 und 6 basieren auf den urspringlichen Anspriichen

12 und 13 unter Anpassung der jeweiligen Riuckbeziige.

Die jeweiligen Gegenstéande der nebengeordneten Anspriche 1, 7 und 8 sind
unter Bericksichtigung des im Verfahren befindlichen Standes der Technik

neu und beruhen auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 3 und § 4 PatG).

a) Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist neu, da keine der bisher im
Verfahren befindlichen Druckschriften D1 und D2 samtliche Merkmale des An-

spruchs aufweist.



Das Druckschrift D1 entnehmbare Speichersystem (vgl. Fig. 2 / Merk-
mal MO) umfasst einen Modusdekodierer (hardware control logic; vgl. Fig. 2
und Sp. 7, Zn. 56-58 / Merkmal M1), einen ersten Speicher in Signalverbin-
dung mit dem Modusdekodierer (UV PROM; vgl. Fig. 2 und Sp. 7, Zn. 25-28 /
Merkmal M2) und einen zweiten Speicher in Signalverbindung mit dem Mo-
dusdekodierer (FLASH; vgl. Fig. 2 und Sp. 7, Zn. 25-28 / Merkmal M3). Es ist
ein Modusgenerator in Form eines Auswahlschalters vorgesehen (hardware
switch), der in Signalverbindung mit dem Modusdekodierer (hardware control
logic) steht, wobei der Modusdekodierer zum Erzeugen eines Signals (,chip
enable“-Signale: ROMCE, FLASHCE) dient, das zum Auswéhlen des ersten
Speichers oder des zweiten Speichers als Bootspeicher dient (vgl. Fig. 2,
Sp. 7, Zn. 25-33 / Merkmal M4). Der Modusgenerator (hardware switch)
erzeugt ein erstes Signal (ROMIN#), dessen Wert (Bit O oder 1) zur Auswabhl
des ersten oder des zweiten Speichers (ROM oder FLASH) dient, indem es
dem Modusdekodierer zugefihrt und dort in ein Chipselekt-Signal (ROMCE#,
FLASHCE#) umgesetzt wird (vgl. Fig. 2 und Sp. 7, Zn. 54-61 / Merkmale
M4.1b und M4.1c). Der Fachmann liest auch mit, dass der Modusdekodierer
(hardware control logic) eine Speichereinheit zum Speichern eines zweiten
Modus aufweist (ROMEN, vgl. Sp. 7, Zn. 61-65 / teilweise Merkmale M4.2a
und M4.3a), wobei die Speichereinheit im Unterschied zu Anspruch 1 im Mo-
dusdekodierer angeordnet ist.

AulRer dieser entnehmbaren Anordnung sind Druckschrift D1 weder ein Be-
triebsmodus zum Verhindern der Auswahl des ersten Speichers unabhangig
von der gemalR einem ersten Modus erfolgenden Auswahl des ersten oder
zweiten Speichers gemaR Anspruch 1 zu entnehmen (vgl. Merkmal M4.2b),
noch die technische Umsetzung dieser Betriebsmodi gemafld den Merkmalen
M4.1a, M4.2c, M4.3b und M4.3c.

Aus Druckschrift D2 ist das Speichersystem eines Gerats bekannt, das in ei-
nem einzigen Speicher verschiedene Firmware-Versionen auf verschiedenen

Speicherseiten (,pages”) speichern kann. Zwar kennzeichnet ein ,Active Page



Flag 36“ durch den Verweis auf eine glltige bzw. aktive Speicherseite implizit
auch einen inaktiven Speicherbereich (vgl. Abs. [0043]). Diese Seite wird aber
nicht durch ein aus dem Flag abgeleitetes Signal aktiv ausgewahlt, sondern es
wird nur eine Information darlber bereitgestellt, welche von zwei vorgegebe-
nen Speicherseiten die aktuelle bzw. aktive Firmware-Versionen enthalt (vgl.
Abs. [0040]-[0043]). Damit besteht allenfalls in der Auswahl einer von zwei
Speicherseiten eine Analogie zum Auswahlen eines ersten oder zweiten Spei-
cher gemald des vorliegenden Anspruchs 1. Die Speicherbereiche gemaf
Druckschrift D2 enthalten auch jeweils keinen vollstandigen oder alternativen
Bootcode. Vielmehr wird der urspriungliche Bootcode verwendet (vgl.
Abs. [0041], le. Satz; Abs. [0042], dritter Satz).

Druckschrift D2 ist daher weder eine Auswahl eines Bootspeichers aus zwei
Speichern gemald Merkmal M4, noch ein Betriebsmodus zum Verhindern des
Zugriffs auf einen ersten Speicher (oder Speicherbereich) unabhangig von ei-
ner ersten Speicherauswahl zu entnehmen (Merkmalsgruppen M4.1, M4.2
und M4.3 fehlen in Druckschrift D2 ebenfalls).

b) Der jeweilige Gegenstand der dem Anspruch 1 nebengeordneten Anspri-
che 7 und 8 ist gegentber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik

ebenfalls neu.

Die Ausfiihrungen zum Anspruch 1 gelten in gleicher Weise fur die auf einen
Einchip-Mikrocontroller bzw. auf ein eingebettetes System gerichteten neben-
geordneten Anspriche 7 und 8, da diese jeweils ein Speichersystem gemal

einem der Anspruche 1 bis 6 umfassen.

c) Die jeweiligen Gegenstande der nebengeordneten Patentanspriche 1, 7
und 8 sind dem Fachmann auch unter Einbeziehung seines Fachwissens aus

dem bisher im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahegelegt.
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Fur den Fachmann ist es in Kenntnis von Druckschrift D1 zwar naheliegend,
statt der Auswahl des Boot-Speichers mittels Schalter ein nichtflichtiges Spei-
cherelement zum Speichern eines Modus zu verwenden, zumal Druckschrift
D1 auf die Alternativen einer Umsetzung in Hard- oder Software verweist (vgl.
Sp. 7, Zn. 1-3 und Zn. 45 ff / Merkmal M4.1a). Bei der Zuordnung von Spei-
cherelementen zum Modusdekodierer statt zum Modusgenerator gemaf An-
spruch 1 handelt es sich um eine rein organisatorische MaRnahme, die keinen
Einfluss auf die Funktion des Speichersystems hat (Merkmal M4.2a).
Druckschrift D1 ist jedoch kein Hinweis darauf zu entnehmen, ein Verhindern
des Zugriffs auf einen ersten der beiden Speicher unabhdngig von der Aus-
wahl des Bootspeichers durch einen ersten Modus vorzusehen (vgl. zweiten
Modus, Merkmal M4.2b) und diese Auswahl gemal3 der funktionalen Be-
schreibung in Merkmalsgruppe M4.3 im Modusdekodierer umzusetzen.

Es kann dahinstehen, ob der Hinweis auf Sicherheitsbedenken hinsichtlich
des von einem Hersteller gelieferten Bootcodes (vgl. Anmeldeunterlagen,
Seite 13, dritter Absatz) als Vorgabe an den Fachmann anzusehen ist (BGH,
Urteil vom 30. Juli 2009 — Xa ZR 22/05, GRUR 2010, 44 — Dreihnahtschlauch-
folienbeutel) und damit eine Veranlassung zum Verhindern des Zugriffs auf
den in einem ersten Bootvorgang verwendeten Bootcode — also zum Verhin-
dern des Zugriffs auf einen ersten, diesen Bootcode enthaltenden Bootspei-
cher mittels eines zusatzlichen Betriebsmodus liefert. Denn das anspruchs-
gemalie Verhindern des Zugriffs auf einen ersten Bootspeicher unabhangig
von einer ersten Speicherauswahl ergibt sich aufgrund verschiedener techni-
scher Realisierungsmdglichkeiten von Speicherauswahl und Zugriffsschutz
nicht bereits allein aus der Anregung an den Fachmann, den Zugriff auf den
ursprunglichen Bootcode zu beschranken.

Der im Prufungsverfahren genannte Programmabschnitt ,Disable the
UVPROM and enable the Flash® (vgl. Druckschrift D1, Spalte 13) kann einen
zweiten Modus gemal3 Anspruch 1 ebenfalls nicht nahelegen, da dessen
Funktion Teil des Umprogrammierens des zweiten Bootspeichers (FLASH) mit

dem vollstandigen Inhalt des ersten Bootspeichers (UVPROM) nach einem
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Kaltstart des Systems ist. Dabei umfasst das Umprogrammieren nur ein Um-
schalten zwischen den beiden Speichern, wie es das vorliegende Speicher-
system bereits mit dem ersten Modus zur Auswahl des Speichers realisiert

(vgl. Sp. 11 und 12, jeweils letzter Abs.).

Druckschrift D2 ist ebenfalls kein Hinweis darauf zu entnehmen, einen zwei-
ten Betriebsmodus zum Verhindern der Auswahl des ersten Speichers unab-
hangig von der Uber einen ersten Modus erfolgenden Auswahl des ersten oder
zweiten Speichers vorzusehen und eine entsprechende Signalisierung und
Auswertung im Modusdekodierer gemald Anspruch 1 technisch umzusetzen.
Selbst wenn der Fachmann Druckschrift D2 trotz ihrer Unterschiede zur vor-
liegenden Speicherstruktur heranziehen wirde, folgt aus der Auswahl von
Speicherseiten (,pages”) allenfalls ein Hinweis auf die Gestaltung der Aus-
wahlmdglichkeit einzelner Speicher, aber nicht auf ein zusétzlich davon unab-

hangiges Verhindern des Zugriffs auf einen von zwei Speichern.

Auch unter Einbeziehung seines Fachwissens ergibt sich fur den Fachmann
weder aus den einzelnen Druckschriften D1 und D2, noch aus ihrer Zusam-
menschau eine Veranlassung, in einem Speichersystem zwei Betriebsmodi
entsprechend der Merkmalsgruppe M4.3 in Verbindung mit den Merkmals-
gruppen M4.1 und M4.2 des geltenden Patentanspruchs 1 vorzusehen.

Dies gilt in gleicher Weise flur die auf Anspruch 1 jeweils direkt oder indirekt
rickbezogenen nebengeordneten Anspriche 7 und 8, die jeweils ein Spei-

chersystem gemal einem der Anspriiche 1 bis 6 umfassen.

Die Sache war gemald 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 3 PatG an das Deut-
sche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen, da die neu hinzugekomme-
nen Merkmale im geltenden Patentanspruch 1 — soweit aus der Amtsakte er-
sichtlich — nicht Gegenstand der Recherche im bisherigen Prifungsverfahren

gewesen sind.
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Der Senat hat davon abgesehen, antragsgemal} in der Sache selbst zu ent-
scheiden und das Patent zu erteilen, weil er die Frage, ob der Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 1 auch auf einer erfinderischen Téatigkeit be-
ruht, anhand des derzeit ermittelten Standes der Technik nicht abschliel3end
beurteilen kann. Denn die nunmehr beanspruchten Zusammenhange zwi-
schen den einzelnen Modi des Systems und der daraus im Modusdekodierer
resultierenden Steuerung der Zugriffsméglichkeit auf einen der beiden Spei-
cher des Speichersystems gemald der Merkmalsgruppe M4.3 des geltenden
Anspruchs 1 sind im Wesentlichen dem Ausfiihrungsbeispiel zu den Figuren 2
und 3 der Anmeldung entnommen und waren nicht Gegenstand der im Pri-

fungsverfahren diskutierten Anspruchsfassungen.

Aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ist das nunmehr unter
Aufnahme weiterer Merkmale aus der Beschreibung beanspruchte Speicher-
system — wie vorstehend dargelegt — dem Fachmann jedenfalls nicht nahege-

legt.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem
Gesichtspunkt der 88 3 und 4 PatG ein einer Patenterteilung moglicherweise
entgegenstehender Stand der Technik existiert. Zu deren Ermittlung sind in
erster Linie die Prufungsstellen des Patentamts berufen, welche hierzu Gber
geeignete Recherchemittel und Fachkenntnisse verfigen. Da 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 zurtickzuverweisen.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr war nach 8 80 Abs. 3 PatG anzuordnen.
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Nach dieser Vorschrift kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies kommt insbesondere bei Verfah-
rensfehlern oder unsachgemaler Sachbehandlung durch das Patentamt in Be-
tracht, die auch fir die Erhebung der Beschwerde ursachlich war (vgl.
Schulte/Pischel, PatG, 9. Aufl., 880 Rn. 111ff. und 8 73 Rn. 131 ff;
Busse/Engels, PatG, 7. Aufl., 8 80 Rn. 90 ff.).

Im angefochtenen Beschluss liegen Verfahrensfehler vor (Schulte/Puschel,
a.a. 0., 8 73 Rn. 142, 154), da die Prufungsstelle die von der Anmelderin im
Schriftsatz vom 13. Marz 2008 hilfsweise beantragte Anhérung abgelehnt hat und
der Beschluss Begrindungsmangel aufweist (Schulte/Pischel, a.a. O., § 73
Rn. 143).

1. Die Ablehnung der von der Anmelderin beantragten Anhorung stellt einen die
Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr rechtfertigenden Verfahrensverstol3 dar.
8 46 Abs. 1 Satz 2 PatG in der bis zum 31. Marz 2014 geltenden Fassung gibt
vor, dass der Anmelder bis zum Beschluss Uber die Erteilung auf Antrag zu ho-
ren ist, wenn es sachdienlich ist. Sachdienlich ist nach standiger Rechtspre-
chung eine Anhdrung immer dann, wenn sie aus objektiver Sicht das Verfahren
fordern kann (vgl. Schulte/Rudloff-Schaffer, PatG, 9. Aufl., § 46 Rn. 11 m. w. N;
BPatGE 18, 30, 39; 39, 204, 205). In der Rechtsprechung wird die einmalige
Durchfihrung einer Anhérung im Prafungsverfahren in aller Regel als sach-
dienlich angesehen (vgl. BPatGE 18, 30, 39; Winterfeld, Engels: Aus der
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts im Jahre 2007, GRUR 2008, 645).
Eine Ablehnung eines Antrags auf Anhdérung kommt nur ausnahmsweise in
Betracht, wenn triftige Griinde dafir vorliegen, weil z. B. die Anhdrung zu einer
Uberflissigen Verfahrensverzdgerung eines einfach gelagerten Verfahrens fih-
ren wiirde (Schulte/Rudloff-Schéffer, a. a. O., 8 46 Rn. 15).

Vorliegend hat die Prifungsstelle den Beurteilungsspielraum bei der Einschat-
zung der Sachdienlichkeit der hilfsweise beantragten Anhdrung tberschritten.
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Die Prufungsstelle hat die Ablehnung der beantragten Anhérung damit begrin-
det, dass der Anmelderin durch die Bescheide ausreichend rechtliches Gehor
gewahrt worden sei, dass im vorausgegangenen Verfahren alle wesentlichen
Aspekte der Anmeldung behandelt worden seien, eine Anhdrung zur unnétigen
Verfahrensverzdgerung eines einfach gelagerten Verfahrens fuhren wirde und
es sich beim Anmeldungsgegenstand um einen uUberschaubaren Sachverhalt
handele, so dass eine Anhorung aus Grinden der Verfahrensokonomie nicht

als sachdienlich angesehen werde.

Diese Begriindung tragt nicht.

Gegen eine im vorausgegangenen Verfahren erfolgte Behandlung aller we-
sentlichen Aspekte der Anmeldung spricht im vorliegenden Fall insbesondere,
dass die Anmelderin in ihrem Schriftsatz vom 23. Juni 2009 ausfuhrlich zur er-
finderischen Tatigkeit Stellung genommen hat und dabei erlautert hat, warum
sie in der im vorausgegangenen Prifungsbescheid vom 2. Februar 2009 erst-
malig genannten Druckschrift D2 keinen relevanten Stand der Technik sieht,
sowie einen neuen Anspruchssatz eingereicht hat.

Zudem ist vorliegend die getroffene Feststellung nicht sachgerecht, die Anho-
rung werde aus Grinden der Verfahrensdkonomie als nicht sachdienlich ange-
sehen, da bei der Entscheidung uber die Sachdienlichkeit der Anhdrung
grundsétzlich zu prifen ist, ob diese aus objektiver Sicht das Verfahren fordern
kann (vgl. auch Beschluss 18 W (pat) 95/14 vom 7. Oktober 2015). Da sich die
Anmelderin in den Eingaben vom 13. Marz 2008 und 23. Juni 2009 bemuht
hat, die Bedenken der Prifungsstelle auszurdumen sowie durch Anpassung
des Patentbegehrens Rechnung zu tragen, bestand keine Veranlassung davon
auszugehen, dass die Anhorung eine unnétige Verfahrensverzdogerung dar-
stellt.

Der vorliegende Fall ist auch nicht so einfach gelagert, dass eine Anhérung nur
verfahrensverzégernd ware (Schulte/Rudloff-Schéffer, a. a. O., 8 46 Rn. 15 d),

wie dies die Meinungsunterschiede zur Relevanz der Druckschrift D2 zeigen.
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2. Der Beschluss der Prufungsstelle weist dartber hinaus Begriindungsmangel
auf. Ein solcher Mangel liegt vor, wenn sich die Begriindung nicht auf alle fur
die Entscheidung mafRgebenden Punkte erstreckt. Hierzu gehért auch eine
Auseinandersetzung mit allen von einem Beteiligten schliissig vorgetragenen
Einwendungen sowie die Angabe aller Uberlegungen, die die beschlieRende
Stelle zu dem angegebenen Ergebnis gefihrt haben (BPatGE 6, 50; 7, 26).

Der nach ihrem Verstandnis bestehende Mangel an erfinderischer Tatigkeit
wird von der Prifungsstelle im Zuriickweisungsbeschluss nicht in nachprifba-
rer Weise untersucht und unter Wiedergabe der die Prufungsstelle leitenden
Gedankengéange begriindet. Diese sind auch in den vorangegangenen Pri-
fungsbescheiden nicht ersichtlich.

Die Anmelderin hat in der dem Beschluss vorausgehenden Eingabe vom
23. Juni 2009 erstmalig zu der neu ins Verfahren eingefihrten Druckschrift D2
ausfuhrlich Stellung genommen und deren Relevanz bei der Beurteilung des
vorliegenden Patentbegehrens in Frage gestellt. Trotz dieser von der Anmelde-
rin vorgetragenen Bedenken halt die Prufungsstelle unverandert an ihren Aus-
fuhrungen im Bescheid vom 2. Februar 2009 fest und Ubernimmt die diesbe-
zugliche Passage als ausschlie3liche Begriindung in den Beschluss, ohne auf
die Argumente der Anmelderin inhaltlich einzugehen. Dabei zitiert sie einzelne
merkmalsbezogene Textabschnitte separat fiir beide Druckschriften nachei-
nander und unabhangig, ohne anzugeben, wie und weshalb der einschlagige
Fachmann eine Zusammenschau dieser Merkmale aus den beiden Druck-
schriften vornimmt, wozu auch die Angabe gehort, welche Veranlassung der
Fachmann hierzu hatte (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Dezember 2011,
X ZB 6/10 — Installiereinrichtung I, Leitsatz). Die Prifungsstelle gibt somit nicht

alle Uberlegungen an, die sie zu dem angegebenen Ergebnis gefiihrt haben.

In der Art und Weise der Beurteilung der vorliegenden Anmeldung durch die Pri-

fungsstelle ist daher eine unangemessene Sachbehandlung zu sehen und die Be-
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schwerdegebuhr ist zurickzuerstatten (Busse/Engels, a. a. O., 8§ 80 Rn. 102 und

118).

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

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

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

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,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fiuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-

schweigend zugestimmt hat,

der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tUber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind, oder

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 Bevollmachtigten schriftlich

einzulegen.

Wickborn Kruppa Dr. Otten-Dunnweber Altvater
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