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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 198 34 095

BPatG 154
08.05



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 9. Januar 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Nach Prifung des Einspruchs wird das Patent mit der Maf3gabe
beschrankt aufrecht erhalten, dass der erteilte Anspruch 1 durch

die Merkmale des Anspruchs 3 erganzt wird.

Grinde

Auf die am 29. Juli 1998 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist das
nachgesuchte Patent 198 34 095 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Wartung
und Funktionsprifung eines Feuerldéschers” erteilt worden. Die Veroffentlichung
der Erteilung ist am 18. Marz 2004 erfolgt.

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Dem Einspruchsverfahren lie-

gen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 3 zugrunde.

Die Einsprechende hat in ihrem Einspruchsschriftsatz zum Stand der Technik auf
die Druckschrift

E1l: DIN-Norm 14406 Teil 4, Dezember 1984, einschliel3lich Beiblatt 1 zu
DIN 14406 vom August 1986

verwiesen. Im Prifungsverfahren ist auRerdem die



US 2112924

in Betracht gezogen worden.

Die Einsprechende fiihrt zur Begriindung ihres Einspruchs aus, dass das Verfah-
ren nach dem erteilten Patentanspruch 1 angesichts des aus der Entgegenhal-
tung E1 Bekannten nicht mehr neu bzw. nicht erfinderisch sei. Das Merkmal des
erteilten Patentanspruchs 2 sei mangels Technizitdt dem Patentschutz nicht zu-
ganglich. Die Weiterbildung des patentgemaf3en Verfahrens durch das Merkmal

des erteilten Patentanspruchs 3 sei durch die E1 nahegelegt.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Der Patentinhaber beantragt,

das Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten, hilfsweise
Patentanspruch 1 unter Hinzunahme des Merkmals des Patentan-
spruchs 3 (Hilfsantrag 1), weiterhin hilfsweise Patentanspruch 1
unter Hinzunahme der Merkmale der Patentanspriche 2 und 3
(Hilfsantrag 2 ).

Der Patentinhaber vertritt die Auffassung, dass das Verfahren nach dem erteilten
Patentanspruch 1 gegenuber der E1 neu sei und auf einer erfinderischen Téatigkeit
des zustandigen Fachmanns beruhe. Entsprechendes gelte fir die Patentanspru-

che 1 gemal den beiden Hilfsantragen.



Der erteilte, nach Merkmalen gegliederte Patentanspruch 1 lautet:

M1 Verfahren zur Wartung und Funktionsprifung eines einen

Deckel aufweisenden Feuerldschers,

M2 wobei zunachst der Deckel gedffnet,

M3 das enthaltene Loschmittel entfernt,

M4 eine Prifung des Behalterinnenraumes auf Beschadigungen
und Korrosion erfolgt,

M5 eine Prifmarkierung eingebracht,

M6 dann ein neues, die Prufmarkierung Uberdeckendes

Léschmittel eingefullt

M7 und der Deckel aufgesetzt wird,

dadurch gekennzeichnet,

M8 dass als Prufmarkierung ein Farbauftrag aufgebracht wird.

Der Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 umfasst die Merkmale M1 bis M8 des

erteilten Patentanspruchs 1, an die sich das Merkmal M9 des erteilten Patentan-

spruchs 3 anschliel3t, welches lautet:

M9 und dass die Prifmarkierung auf dem Boden des Feuerlo-

schers platziert wird.



Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 schlie3lich umfasst die Merkmale M1
bis M9 des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1, an die sich das Merkmal M10
des erteilten Patentanspruchs 2 anschlief3t, welches nach Berichtigung eines of-

fensichtlichen Schreibfehlers lautet:

M10 und dass die Prufmarkierung mittels eines Farbstiftes aufge-
bracht wird, der in seiner Farbgebung der Farbe einer Pruf-
plakette entspricht, die nach VerschlieBen des Deckels auf

der AuRRenseite des Feuerldschers aufgebracht wird.

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts fur die Entscheidung Uber den Ein-
spruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis einschlie3lich
30. Juni 2006 gultigen Fassung, da vorliegend die Einspruchsfrist nach dem
1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat, der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 ein-
gelegt worden ist und das Bundespatentgericht auch nach Ablauf der befristeten
Zustandigkeitsregelung des § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG durch das ,,Gesetz zur
Anderung des patentrechtlichen Einspruchverfahrens und des Patentkostenge-
setzes" vom 26. Juni 2006 (BGBI 2006, Teil I, Seite 1318) mangels einer aus-
dricklich entgegenstehenden Regelung fur die in dem bezeichneten befristeten
Zeitraum zugewiesenen Einspruchsverfahren nach dem allgemeinen Rechts-
grundsatz der fortwirkenden Zustandigkeit (,perpetua fori*) zustandig bleibt (vgl.
hierzu ausfuhrlich BPatG Beschl. v. 19. Oktober 2006 - 23 W (pat) 327/04).

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig, denn die fir die Beur-
teilung des behaupteten Widerrufsgrundes maf3geblichen tatsachlichen Umstande
sind von der Einsprechenden innerhalb der gesetzlichen Frist im Einzelnen so

dargelegt worden, dass der Patentinhaber und der Senat daraus abschlieRende



Folgerungen fiur das Vorliegen bzw. Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ohne

eigene Ermittlungen ziehen kénnen.

Die Zulassigkeit des Einspruchs ist vom Patentinhaber im Ubrigen nicht bestritten

worden.

Der Einspruch ist auch insofern begriindet, als er nach dem Ergebnis der mundli-
chen Verhandlung zur beschrankten Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents
fuhrt.

1) Der erteilte Patentanspruch 1 umfasst die Merkmale der urspriinglich einge-
reichten Patentanspriiche 1 und 2. Er ist von daher zulassig. Die erteilten Patent-
anspriche 2 und 3 entsprechen - in dieser Reihenfolge - den urspriinglichen Un-
teransprichen 3 und 6. Sie sind deshalb ebenfalls zulassig. Demzufolge sind auch
die durch die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 3 bzw. durch die Merkmale
der erteilten Patentanspriche 2 und 3 erganzten Patentanspriiche 1 gemaf3 Hilfs-

antragen 1 und 2 zulassig.

2) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Wartung und Funktionsprufung ei-
nes Feuerloschers nach dem Oberbegriff des erteilten Patentanspruch 1 (Streit-
patentschrift Absatz [0001]).

Wie in der Streitpatentschrift ausgefuhrt wird, ist es nach den gesetzlichen Be-
stimmungen vorgeschrieben, dass bei einer Wartung und Funktionsprifung eines
Feuerloschers das Loschmittel aus dem Behélter entfernt und danach eine Pri-
fung des Innenraums auf Beschadigungen und Korrosion zu erfolgen hat (Ab-
satz [0002]). Um den mit der ordnungsgemafRen Uberpriifung und Wartung ver-
bundenen Aufwand zu umgehen, werde héaufig in betriigerischer Absicht der Pruf-
nachweis am Feuerléscher angebracht, ohne dass die dadurch dokumentierten
Malinahmen tatsachlich durchgefihrt wurden. Eine Kontrolle hiertiber sei bislang

nicht maglich, so dass im Falle des Funktionsversagens des Feuerldschers nicht



feststellbar sei, ob dieser ordnungsgemal gewartet und gepriuft wurde (Ab-
satz [0005]).

Dem Streitpatent liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der gattungs-
gemalen Art so zu entwickeln, dass die Gefahr eines Nichtfunktionierens des
Feuerlbschers aufgrund mangelhafter Wartung, beispielsweise Funktionsprifung
gemindert wird ( Absatz [0008]).

3) Das - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Verfahren gemafd dem erteilten
Patentanspruch 1 mag zwar als neu gelten, es beruht jedoch nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit des zustandigen Fachmanns, der hier als ein mit der Fertigung
sowie der Wartung und Funktionsprifung von Feuerldschern befasster, berufser-
fahrener Handwerksmeister mit entsprechenden Kenntnissen der jeweiligen ge-

setzlichen Bestimmungen und Normen zu definieren ist.

Aus der Entgegenhaltung E1 (vgl. insbesondere die Abschnitte 3.4, 3.6, 4.1, 4.2,
4.2.1 und 4.2.3 sowie die Tabelle 1 der DIN 14 406 sowie den Abschnitt 4 des
Beiblatts, Seite 4, linke und rechte obere Spalte) ist ein Verfahren bekannt, von
dem sich der Streitpatentgegenstand gemald dem erteilten Patentanspruch 1 al-
lenfalls durch das Merkmal M6 unterscheidet. Denn auch die Druckschrift E1 be-
trifft ein Verfahren zur Wartung und Funktionsprifung eines Feuerldschers, der -
um eine der Norm entsprechende Sichtpriifung des Innenraums des Léschmittel-
behalters durchfihren zu koénnen - notwendigerweise einen Deckel aufweisen
muss [Merkmal M1], der zu diesem Zweck geo6ffnet wird [ Merkmal M2], so dass
sich das gesamte enthaltene Loschmittel entfernen lasst [ Merkmal M3]. Des wei-
teren ist bei diesem Stand der Technik vorgesehen, den Innenraum des Ldsch-
mittelbehalters auf Beschadigung und Korrosion hin zu prifen (Sichtprifung)
[Merkmal M4], eine Prufmarkierung einzubringen [Merkmal M5] und sodann den

Deckel des Loschmittelbehalters wieder aufzusetzen [Merkmal M7].



Gemal Druckschrift E1 (vgl. die Abschnitte 4.2, 4.2.1 und 4.23 der DIN 14 406
sowie die Seite 4 des Beiblatts, rechte obere Spalte) soll mittels der Priufmarkie-
rung im Innern des Loschmittelbehélters in Form einer Aufschrift dauerhaft ange-
geben sein, wann und von wem der Behélter getffnet worden ist. Entgegen der in
der mindlichen Verhandlung geauflerten Auffassung des Patentinhabers stellt
eine solche Aufschrift, wie sie die E1 ausdricklich fordert, eine Farbmarkierung im
Sinne des erteilten Patentanspruchs 1 dar [Merkmal M8].

Was nun das noch verbleibende Merkmal M6 anbelangt, so ist in der E1(vgl. das
Beiblatt Seite 4, rechte obere Spalte) angegeben, dass die besagte Prifmarkie-
rung beispielsweise auf dem Steigrohr des Feuerldoschers angebracht werden
kann. Das Steigrohr taucht bei einem ordnungsgemald beflllten Feuerléscher so
weit in das Loschmittel ein, dass dieses im Einsatzfall moglichst vollstandig freige-
setzt werden kann. Demzufolge wird die vom Fachmann bei der Uberprifung des
Feuerloschers an beliebiger Stelle auf dem Steigrohr angebrachte Prufmarkierung
mit einer gewissen Haufigkeit oberhalb oder unterhalb des Ldoschmittelpegels zu
liegen kommen. Deshalb kann durch das Merkmal M6 - sollte es beim Stand der
Technik gemaf Druckschrift E1 im Einzelfall nicht erfullt sein - allenfalls die Neu-
heit des beanspruchten Verfahrens, nicht jedoch dessen erfinderische Tatigkeit
begrindet werden.

Denn es kann nichts Erfinderisches darin gesehen werden, bei zwei vorhandenen,
letztendlich aber vollig gleichwertigen Alternativen sich fur eine der beiden (hier:
Farbmarkierung unterhalb des Ldschmittelpegels) zu entscheiden. Dies hat im
Ubrigen auch schon der Patentinhaber zum Ausdruck gebracht, indem er das in
Rede stehende Merkmal M6 im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 ange-

siedelt und demnach von sich aus schon dem Stand der Technik zugeordnet hat.

Das Verfahren gemal3 dem erteilten Patentanspruch 1 wird dem zustandigen
Fachmann somit durch den Stand der Technik nach Entgegenhaltung E1 nahe-

gelegt. Der erteilte Patentanspruch 1 hat demnach keinen Bestand.



4) Dem Verfahren gemal3 Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 stehen nach dem
Ergebnis der mundlichen Verhandlung Patentierungshindernisse nicht entgegen.
Denn weder ist aus der E1 bekannt, die Prafmarkierung entsprechend dem zu-
satzlichen Merkmal M9 des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 1 auf dem Boden
des Feuerloschers zu platzieren, noch vermag diese Druckschrift dem zustandi-

gen Fachmann eine solche MalRnahme nahezulegen.

Die Entgegenhaltung E1 (vgl. wiederum das Beiblatt Seite 4, rechte obere Spalte)
lehrt , die Prafmarkierung beispielsweise auf dem Steigrohr eines Feuerléschers
anzubringen. Wie der Patentinhaber in der mundlichen Verhandlung anhand eines
Originalldschers sowie anhand eines Plexiglasmodells Gberzeugend dargelegt hat,
bietet sich dem Fachmann eine solche Vorgehensweise unmittelbar an. Denn
beim Abschrauben des Deckels, vgl. Merkmal M2, wird das am Deckel zusammen
mit der Druckgaspatrone befestigte Steigrohr aus der Offnung des Léschers he-
rausgezogen und kann, nachdem es von Loschmitteresten gereinigt worden ist,

leicht mit einer Prifmarkierung versehen werden.

Eine Anregung, die Prufmarkierung statt dessen auf dem Boden des Loschmittel-
behalters anzubringen, wie dies insoweit im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1
beansprucht wird, vermag die E1 dem Fachmann nicht zu geben. Denn anstelle
des bei getffnetem Deckel problemlos zuganglichen Steigrohres miusste nun
durch die vergleichsweise enge Offnung hindurch der Boden des Loschmittelbe-
halters erreicht werden. Hierflr ist ein vom Patentinhaber entworfenes, in der
mindlichen Verhandlung prasentiertes Werkzeug in Form eines Verlangerungs-
stabes erforderlich, an dessen Ende sich ein zweckmaliger wasserfester Markie-
rungsstift befindet. Ein Hinweis, dass ein derartiges Werkzeug benutzt werden

kann bzw. muss, lasst sich der E1 freilich nicht entnehmen.

Nach alledem steht die Druckschrift E1 dem im Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 1 beanspruchten Verfahren nicht neuheitsschadlich entgegen und legt es dem

zustandigen Fachmann auch nicht nahe.
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Der Ubrige im Verfahren befindliche Stand der Technik gemaf der US 2 112 924
liegt, wie der Senat Uberprift hat, vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 noch weiter ab. Er hat in der miundlichen Verhandlung von daher

auch keine Rolle gespielt.

5) Der auf den Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 1 riickbezogene, erteilte Un-
teranspruch 2 betrifft eine vorteilhafte und nicht selbstverstandliche Weiterbildung
des beanspruchten Gegenstandes. Der im schriftichen Verfahren geaul3erten
Auffassung der Einsprechenden, das Merkmal dieses Anspruchs sei mangels
Technizitat dem Patentschutz nicht zugénglich, vermag sich der Senat nicht anzu-
schliel3en.

Denn der geltende Unteranspruch 2 lehrt, die Prifmarkierung mittels eines Farb-
stiftes aufzubringen, der in seiner Farbgebung der Farbe jener Prufmarkierung
entspricht, die nach dem Verschliel3en des Deckels auf der Aul3enseite des Feu-
erléschers angebracht wird. Das solchermal3en gekennzeichnete Verfahren stellt
damit als konstruktive Ausgestaltung, anders als die damit verbundene Informati-
onsvermittlung als solche (vgl. Kral3er, Patentrecht, 3. Auflage 8§ 12 Seiten 143 bis
144, Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage zu 81 Abs.2 Nr.4 PatG unter §1
Rdn. 181) zweifelsfrei eine Lehre zum planméafligen Handeln (Auswahl der Farbe
der Prufmarkierung) unter Einsatz beherrschbarer Naturkrafte (Aufbringung dieser
Farbe) zur Erreichung eines kausal iibersehbaren Erfolges (Ubereinstimmung der
Farben) dar - und nicht eine nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 n. F. vom Patentschutz ausge-
schlossene, an den menschlichen Verstand gerichtete Wiedergabe von Informa-
tion - und ist somit nach standiger Rechtsprechung als technisch einzustufen (vgl.
BGH GRUR 1969, 672, Ls a) - ,Rote Taube").

Deshalb ist der erteilte Patentanspruch 2 zusammen mit dem Patentanspruch 1

nach Hilfsantrag 1 bestandsfahig.
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6) Das angegriffene Patent war deshalb wie beschlossen im Umfang der
Patentanspriiche 1 und 2 gemalf} Hilfsantrag 1 beschrankt aufrecht zu erhalten.
Einer Beurteilung der Schutzfahigkeit des Verfahrens nach Patentanspruch 1 ge-

mald dem nachrangigen Hilfsantrag 2 bedurfte es somit nicht.

gez.
Unterschriften



