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hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. Marz 2004 durch den Vorsitzenden Richter
Dr.-Ing. Ipfelkofer und die Richter Hovelmann, Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Ing. Ihsen
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss

der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 2. Juli 2003 aufgehoben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrecht-

erhalten:

Patentanspriche 1 bis 14,

Beschreibung Spalten 1 bis 8, samtlich Uberreicht in der mundli-
chen Verhandlung vom 11. Marz 2004,

Zeichnung, Figuren 1 bis 4, gemal} Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zuruckgewiesen.



Griunde

Mit dem angefochtenen Beschlul3 hat die Patentabteilung das Patent in vollem
Umfang aufrechterhalten. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Einspre-

chenden.

Im Beschwerdeverfahren verteidigt die Patentinhaberin das Patent mit vierzehn

neugefaldten Patentansprichen, von denen Anspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

1. Vorrichtung zur Abgabe eines Fluides mit einer Fordereinrich-
tung mit einem Forder- oder Dosierzylinder, einem in dem Foérder-
oder Dosierzylinder hin- und herbewegbaren Forder- oder Dosier-
kolben zum Fdrdern des Fluides aus einem Behalter zu einer von
einer Ausgabekanule gebildeten Ausstromleitung Gber einen Ven-
tilblock (7) wobei die Ausstromleitung eine Austritts6ffnung auf-
weist, an der das geforderte Fluid aus der Ausstromleitung austritt,
und eine Rucklaufleitung (3) vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

dal} die Ausgabekantle einen Grundkdrper (1) besitzt, der an dem
Ventilblock (7) angeschlossen ist und die Ausstromleitung (2) und
die Rucklaufleitung (3) zueinander parallel in den Grundkorper (1)
eingeformt und deren Wandungen durch den Grundkoérper (1) ge-
bildet sind und an einem stromabwartigen Ende der Ausstromlei-
tung (2) eine an dem Grundkoérper (1) gehaltene Anschluf3einrich-
tung vorgesehen und durch ein Ausgulelement (12) gebildet ist,
die AnschlufReinrichtung in einem einer Ausstromoffnung benach-
barten Bereich der Ausgabekanule angeordnet ist und das Aus-
guRelement um eine Schwenkachse in eine Uberbriickungsposi-

tion, in der die Ausstromleitung (2) und die Rucklaufleitung (3) mit-



einander verbunden sind und in eine Abgabeposition schwenkbe-

wegbar ist.

Dreizehn Unteranspriche kennzeichnen Ausgestaltungen der Vorrichtung nach

dem Anspruch 1. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung des Einspruchsbeschwer-

deverfahrens die Teilung des Patents erklart.
Im Verfahren sind folgende Schriften genannt worden:

(D1) DE 197 24 261 A1
(D2) DE 92 18 204 U1
(D3) EP 0 542 241 A2
(D4) FR 2 767 073 A1
(D5) US 4 306 670
(D6) DE 195 36 258 A1
(D7) DE 196 15 661 A1
(D8) US 5 673 821 und
(D9) US 5 363 990

Die Einsprechende ist der Ansicht, das Patent offenbare die Erfindung nicht so
deutlich und vollstandig, dal® ein Fachmann sie ausfuhren kdnne. Ferner sei der
Gegenstand des Patents im Hinblick auf die entgegengehaltenen Schriften nicht

patentfahig. Schliellich sei die Erklarung der Teilung des Patents nicht zulassig.
Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen, ferner die Teilung zurickzuweisen.



Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit den im Tenor genannten Unterlagen beschrankt
aufrechtzuerhalten und die weitergehende Beschwerde zurlickzu-

weisen.

Sie halt den Gegenstand des Patents jedenfalls in der Fassung der verteidigten
Anspruche fur ausfihrbar und patentfahig und die Teilung im Einspruchsbe-

schwerdeverfahren fur zulassig.

Wegen Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Eine weitere Einsprechende hat ihre Beschwerde gegen den angefochtenen Be-

schlufd mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2003 zuruckgenommen.

Die zulassige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als sie zu einer Beschrankung des
Patents fuhrt.

A) Die verteidigten Patentanspriche sind zulassig. Der Anspruch 1 enthalt samtli-
che Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, ferner Merkmale der erteilten An-
spruche 2, 5, 6, 7, 9, 21, 22 und 23 sowie aus Sp 4 Z 66 ff der Patentschrift. Die
kennzeichnenden Merkmale der Anspriuche 2-14 entstammen den erteilten Pa-

tentansprichen 3, 4 und 8 bis 18.

B) Das Patent beschreibt — entgegen der Ansicht der Einsprechenden — die Erfin-
dung so deutlich und vollstéandig, dal} ein Fachmann sie ausfuhren kann. Er
braucht lediglich das in der Patentschrift beschriebene Ausfihrungsbeispiel nach-
zubauen, um eine Vorrichtung mit samtlichen Merkmalen des verteidigten An-

spruchs 1 zu erhalten. Der Fachmann — ein Dipl.-Ing. (FH) fur Kunststoffverarbei-



tung mit mehrjahriger beruflicher Erfahrung im Bau und in der Verwendung von
derartigen Dosiervorrichtungen — kann der Patentschrift offensichtlich alle zum
Nachbau des Ausfuhrungsbeispiels erforderlichen Informationen entnehmen. Ge-
genteiliges ist von der Einsprechenden nicht vorgetragen worden. Im Ubrigen
reicht es fur die Ausfuhrbarkeit der Lehre des Patents aus, wenn lediglich ein
gangbarer Weg zum Ausfuhren der Erfindung offenbart ist (BGH, GRUR 2004, 47,

48 — Blasenfreie Gummibahn I).

C) Die Vorrichtung nach dem verteidigten Patentanspruch 1 ist patentfahig.

Bei der Beurteilung der Patentfahigkeit hat die FR 2 767 073 A1 (D4) aulder Be-
tracht zu bleiben, weil sie nach dem Anmeldetag des Patents veréffentlicht ist und

damit nicht zum Stand der Technik zahilt.

Die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 ist neu, was auch die Einsprechende nicht
bestritten hat. Von den Vorrichtungen nach den entgegengehaltenen Schriften un-
terscheidet sie sich zumindest durch die am stromabwartigen Ende der Ausstrom-
leitung an dem Grundkorper gehaltene und als AusguRRelement ausgebildete An-
schluf3vorrichtung.

Die offensichtlich gewerblich anwendbare Vorrichtung nach Anspruch 1 beruht

auch auf einer erfinderischer Tatigkeit.

In Ubereinstimmung mit der Einsprechenden sieht der Senat das Gebrauchsmus-
ter 92 18 204 (D2) als den nachstkommenden Stand der Technik. Bei den in die-
ser Schrift beschriebenen Vorrichtungen sind unstreitig samtliche Merkmale des

Oberbegriffs von Patentanspruch 1 verwirklicht.



Es kann dahinstehen, ob diese Schrift den Fachmann anregen konnte, die dort ge-
zeigten Figuren 5 und 19 in der Weise zu kombinieren, dal} die mit der Anlage B2
zum Schriftsatz der Einsprechenden vom 5. Marz 2004 gezeichnete Vorrichtung
entstanden ware, oder gar deren Ausgabekanule entsprechend der Anlage B3
zum selben Schriftsatz zu verlangern, womit ein Teil der kennzeichnenden Merk-
male des Anspruchs 1 verwirklicht ware; denn in jedem Fall gibt diese Schrift kei-
nerlei Anregung, das in Figur 19 dargestellte Ventil (46) am stromabwartigen Ende

der Ausstromleitung anzuordnen und als Ausgulielement auszubilden.

Gleiches gilt fur die inhaltlich identische EP 0 542 241 A2 (D3).

Da — wie im Neuheitsvergleich dargelegt — die Vorrichtungen nach den Ubrigen
Schriften am stromabwartigen Ende der Ausstromleitung keine an dem Grundkor-
per gehaltene und als Ausgulelement ausgebildete AnschluRvorrichtung enthal-
ten, konnte auch von diesen Schriften keine Anregung ausgehen, die aus der
Schrift D2 bekannte Vorrichtung in der beanspruchten Weise auszugestalten. Die
dbrigen Schriften sind daher zu Recht von der Einsprechenden im Zusammen-
hang mit dem verteidigten Patentanspruch 1 in der mundlichen Verhandlung nicht
mehr aufgegriffen worden.

Der verteidigte Patentanspruch 1 hat aus diesen Erwagungen Bestand.

D) Die Patentanspriche 2 bis 14 betreffen Ausgestaltungen der Vorrichtung nach
dem Patentanspruch 1, die nicht platt selbstverstandlich sind. Gemeinsam mit die-

sem haben sie daher ebenfalls Bestand.

E) Die Teilung des Patents in der miundlichen Verhandlung des Einspruchsbe-
schwerdeverfahrens ist entgegen der Ansicht der Einsprechenden zulassig. Der
Patentinhaber kann das Patent bis zur Beendigung des Einspruchsverfahrens tei-
len, (s. § 60 Abs 1 Satz 1 PatG). Wahrend der mundlichen Verhandlung des Ein-



spruchsbeschwerdeverfahrens ist das Einspruchsverfahren aber noch nicht been-

det. Dies ist erst mit der Rechtskraft der Entscheidung des Senats der Fall.

Ipfelkofer

Hoévelmann

Richter Dr. Barton
befindet sich derzeit

in Urlaub und ist daher
an der Unterschrift ver-
hindert.

Ipfelkofer

lhsen
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