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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 152
08.05



betreffend das Patent 195 26 205

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
2. November 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer,

der Richterin Bayer sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandk&mper und Dr.-Ing. Kriger
beschlossen:
Die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der

Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

25. Juli 2005 wird zurtckgewiesen.

Grinde

Das am 18. Juli 1995 angemeldete Patent ist unter der Bezeichnung ,Verfahren
und Anlage zur Herstellung einer mehrlagigen Papier- und Kartonbahn* mit
17 Patentansprichen erteilt worden. Veroffentlichungstag der Erteilung ist der
17. August 2000.

Die Patentanspriiche 1 und 10 lauten:



1. Verfahren zur Herstellung einer mehrlagigen Pa-
pier- oder Kartonbahn mit mindestens drei Lagen (1.1,
12, 1.3} auf einer Papier- oder Kartonmaschine {6, &',
6", 6™), bei dem in Wasser (W) suspendiertes, gemisch-
tes Altpapier (A) verwendet wird und diese Suspension
durch Fraktionierung (3) in unterschiedliche Stoffe be-
ziiglich Faserlinge und Feinstoffgehalt aufgeteilt wird
und die so gewonnenen unterschiedlichen Stoffe fiir
unterschiedliche Lagen (1.1, L2, L3) verwendet wer-
den, so daB der zur Herstellung verschiedener Lagen
dienende Faserstoff beziiglich der Linge seiner enthal-
tenen Fasern unterschiedlich ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl der Feinstoffgehalt des zur Bildung einer
weiter aullen liegenden Lage (1.2, 1.3) dienenden Stof-
fes grifier ist als der des Stoffes fiir eine weiter innen
liegende Lage (1.1).

10. Anlage zur Durchfiihrung des Verfahrens nach ei-
nem der voranstehenden Anspriiche mit einem Stoffié-
ser (11) zur Bildung einer wisserigen Suspension aus
Altpapier (A) und Wasser (W), die in nachfolgenden
Reinigungsvorrichtungen von unerwiinschten Altpa-
pierbegleitstoffen befreit wird, mit mindestens einem
Fraktionator (15, 15) in der die so behandelte Suspen-
sion in Fraktionen (4, 8) aufgeteilt wird, von denen eine
(5) einen héheren und die andere (4) einen niedrigeren
Feinstoffanteil hat, welche Fraktionen jeweils in ge-
trennten Biitten (16, 17) gesammelt werden, aus denen
sie in der Weise zu einer Papiermaschine (6) geftrdert
werden, dafl dort aus ihnen jeweils unterschiedliche
Lagen (.1, 1.2, L3) einer Mehrlagenpapier- oder Xar-
tonbahn entstehen, dadurch gekennzeichnet, daR die
feinstoffreichere Fraktion (4) in mindestens eine Au-
fenlage (1.2, 1.3) und die feinstoffirmere Fraktion (5)
in eine Innenlage (1.1) gefiihrt werden.



Hinsichtlich der Patentanspriiche 2 bis 9 und 11 bis 17 wird auf die Patentschrift

verwiesen.

Gegen das Patent richtet sich der am 17. November 2000 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangene Einspruch, mit dem der Widerruf des Patents
wegen mangelnder Patentfahigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) begehrt wird.

Die Entgegenhaltungen wurden von der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz

in folgender Weise benannt:

.Entgegenhaltung E1 = DE 40 31 310 Al

Entgegenhaltung E2 = Bubik, A., et al. ,Massnahmen zur Verbesserung der
Faserstoff- und Produktequalitdt bei mehrlagigen Kartons® in apr 1983, Nr. 11/12,
Seiten 274 bis 280

Entgegenhaltung E3 = EP 0 312 512 Al

Entgegenhaltung E4 = Haggblom-Ahnger, U., et al. ,New Stock Fractionation
Concept in Recycled Fiber Based Multiply Board Making®“, Proceedings ,The first
ECOPAPERTEC*, June 6 to 9, 1995, Seiten 409 bis 419"

Die Entgegenhaltungen E1 bis E3 waren bereits im amtlichen Prufungsverfahren
berticksichtigt worden. Die Entgegenhaltung E4 wurde mit dem Einspruch

zusatzlich in das Verfahren eingefihrt.

Die Einsprechende macht im Einspruchsschriftsatz geltend, dass das Verfahren
gemal Anspruch 1 des Patents sich von dem durch Entgegenhaltung 4 bekannten
Verfahren allein dadurch unterscheide, dass patentgemald eine mindestens drei
Lagen aufweisende Bahn hergestellt werde, also =zuséatzlich eine zweite

Deckenlage gebildet werde. Es sei im Stand der Technik seit langem bekannt,



Mehrlagenpapier und -karton nicht nur aus zwei Lagen, sondern aus mehr als
zwei Lagen zu bilden. Insoweit verweist die Einsprechende auf E1 und E3. Es
habe in Anbetracht dessen fur den Fachmann nahegelegen, das durch Ent-
gegenhaltung E4 bekannte Verfahren im Bedarfsfall derart zu fihren, dass auf der
Ruckseite eine zweite Deckenlage ausgebildet werde. Indem die Entgegenhaltung
E4 das zuvor beschriebene Verfahren offenbare, offenbare sie zugleich eine
Anlage zur Durchfiihrung des Verfahrens. Bei der Anlage gemal3 Anspruch 10 des
Patents handle es sich um eine durch Entgegenhaltung E4 nahegelegte Ab-
wandlung der Anlage gemald Entgegenhaltung E1. Auch die abhangigen An-
spruche des Patents enthielten lediglich Merkmale, die durch den Stand der
Technik bekannt seien oder zumindest vorgesehen werden kdnnten, ohne dass es

einer erfinderischen Téatigkeit bedtrfe.

Wegen der Einzelheiten des Einspruchsvorbringens wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Durch Beschluss vom 25. Juli 2005 hat die Patentabteilung 27 des Deutschen
Patent- und Markenamts den Einspruch als unzuldssig verworfen, weil der
Einspruch zwar fristgerecht erhoben, jedoch innerhalb der Einspruchsfrist nicht
ausreichend substantiiert worden sei. Der Einspruch sei innerhalb der Ein-
spruchsfrist mit im Einzelnen gemachten Angaben des Inhalts der Entge-
genhaltung E4 gerechtfertigt worden. Gegeniber den innerhalb der Einspruchsfrist
noch genannten Entgegenhaltungen E1 bis E3 (ohne Entgegenhaltung E4) alleine
sei mangelnde Patentfahigkeit des Patentgegenstands weder behauptet noch im
Einzelnen dargelegt worden. Zur Substantiierung notwendig, jedoch in der Ein-
spruchsfrist nicht angegeben sei, wann, wo und wie eine Druckschrift ent-
sprechend E4 der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sei. Erst der nach
Ablauf der Einspruchsfrist am 19. Januar 2001 eingegangenen Druckschrift sei die
Ortsangabe ,Helsinki, Finland“ entnehmbar, und erst in der am 22. Januar 2003
eingegangenen ,Aussage” sei angegeben gewesen, dass eine Druckschrift ent-

sprechend E4 an die Teilnehmer einer Tagung ausgeteilt worden sei, die auf einer



Teilnehmerliste aufgefuhrt seien. Des Weiteren sei innerhalb der Einspruchsfrist
nicht angegeben worden, dass ein Vortrag gehalten worden sei, welchen Inhalt er
gehabt habe, wo er gehalten worden sei und was fir ein Personenkreis, von dem
eine Geheimhaltung weder verlangt noch erwartet worden sei, den Vortrag vor-
getragen bekommen habe. Da weder eine schriftiche noch eine mindliche
Vorvero6ffentlichung entsprechend Entgegenhaltung E4 ausreichend substantiiert

vorgetragen worden sei, sei der Einspruch zu verwerfen.

Gegen diese ihr am 16. August 2005 zugestellte Entscheidung richtet sich die am
16. September 2005 eingegangene Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist der
Ansicht, das Einspruchsvorbringen geniige den Anforderungen an die Zulassigkeit
eines Einspruchs. Es konne nicht bezweifelt werden, dass die in der Ein-
spruchsbegrindung gemachten Angaben zu Entgegenhaltung E4 diese zwei-
felsfrei identifizierten und es dem Deutschen Patent- und Markenamt ohne eigene
weitere Ermittlungen ermdglichten, die Behauptungen zum Inhalt der Entge-
genhaltung E4 zu prifen. Der mal3gebliche Zeitpunkt der o6ffentlichen Zugang-
lichkeit sowie der Ort und die Umstande der Zuganglichmachung ergdben sich
unmittelbar aus der Entgegenhaltung E4. Damit sei dem Substantiierungs-
erfordernis auch dann entsprochen, wenn der mal3gebliche Zeitpunkt in der
Begrindung des Einspruchs nicht genannt sei. Dartber hinaus sei schon in der
Einspruchsbegrindung dadurch, dass zu Entgegenhaltung E4 unter anderem
.Proceedings ,The first ECOPAPERTEC", June 6 to 9, 1995“ angegeben sei, der
malf3gebliche Zeitpunkt der o6ffentlichen Zuganglichkeit als ,6. bis 9. Juni 1995*
genannt. Ob die Entgegenhaltung E4 vor oder nach dem Anmeldetag des an-
gegriffenen Patents der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sei, sei fir die
Zulassigkeit des Einspruchs zudem ohne Bedeutung. Selbst wenn die Ent-
gegenhaltung E4 nachveroffentlicht wére, so wirde dies nicht die Zulassigkeit,
sondern allenfalls die Begrindetheit in Frage stellen. Tatséchlich sei aber die
Entgegenhaltung E4 den Teilnehmern der Tagung in der Zeit vom 6. bis 9. Juni
1995 als Aufsatz in dem Buch , The first ECOPAPERTEC*" ausgehéndigt worden.



Sie beantragt sinngeman,

den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Juli 2005 aufzuheben und die Sache an das

Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der Einspruch sei unzulassig, denn es sei innerhalb der Einspruchsfrist nicht
angegeben worden, wann, wo und wie eine Druckschrift entsprechend E4 der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sei. Beziglich dieser Druckschrift sei
auch den zusammen mit der Beschwerdebegriindung vorgelegten Unterlagen
(Bestellunterlagen) lediglich die Angabe des Erscheinungsjahrs 1995 zu ent-
nehmen. Gerade im Hinblick auf den geringen Zeitabstand zwischen Anmeldetag
des Patents und dem erwahnten Termin der Veranstaltung sei von wesentlicher
Bedeutung, wann die Druckschrift konkret der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden sei. Nach der Lebenserfahrung sei anzunehmen, dass eine umfangreiche
Publikation, wie sie E4 darstelle, zeitlich deutlich nach der Konferenz erscheine,
denn solche Konferenzbeitrage wirden haufig noch Uberarbeitet, bevor sie in

Druck gegeben wirden.

Die zulassige Beschwerde der Einsprechenden ist nicht begriindet, denn der

Einspruch ist nicht zuldssig erhoben.

Die Einsprechende hat ihren Einspruch gemald 8 59 Abs. 1 Satz 3 PatG auf die
Widerrufsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit gestitzt (8 21 Abs.1 Nr.1
PatG).



Weitere Voraussetzung fur einen zulassigen Einspruch ist es, die ihn recht-
fertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist ,im Einzelnen* anzugeben
(859 Abs.1 Satze 2,45 PatG). Eine Einspruchsbegrindung gentgt dieser
Anforderung dann, wenn sie die fur die Beurteilung der behaupteten Wider-
rufsgrinde malgeblichen Umstande im Einzelnen so darlegt, dass der Pa-
tentinhaber und insbesondere das Deutsche Patent- und Markenamt daraus
abschlieBende Folgerungen fir das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Wider-
rufsgrundes ziehen koénnen. Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein
bestimmter Sachverhalt behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit nach-
geprift werden kann (vgl. BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose). Ob die Tatsachen
den Widerruf auch tatsachlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der an die
Einspruchsschrift zu stellenden formlichen Anforderungen mehr, sondern eine
solche der Begrindetheit (BGH GRUR 2009, 1098 - Leistungshalbleiter-

bauelement).

Den Anforderungen an die substantiierte Darlegung der den Einspruch recht-
fertigenden Tatsachen wurde die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist

nicht gerecht.

Fur die Zulassigkeit eines auf fehlende Patentfahigkeit des patentierten Ge-
genstandes infolge einer offenkundigen Vorbenutzung gestitzten Einspruchs sind
bestimmte Angaben erforderlich (vgl. BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose): Die
Einspruchsbegrindung muss einen bestimmten Gegenstand der Benutzung
bezeichnen, damit Gberprift und festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls
inwieweit er den patentgemalien Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt. Ferner
ist die Angabe bestimmter Umstande der Benutzung dieses Gegenstandes
erforderlich, damit Gberpriift und festgestellt werden kann, ob er der Offentlichkeit
zuganglich gemacht worden ist. Schlie3lich bedarf es einer nachpriifbaren Angabe
dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise benutzt worden ist, damit ermittelt
und gegebenenfalls festgestellt werden kann, ob der Gegenstand zum Stand der
Technik gehort.



Dem innerhalb der Einspruchsfrist lediglich eingegangenen Einspruchsschriftsatz
mit der Einspruchsbegriindung ist nicht hineichend detailliert zu entnehmen, dass
die in ihr zitierten Passagen der E4 auf der Veranstaltung ,The first
ECOPAPERTEC®, June 6 to 9, 1995“ vorgetragen wurden, denn es fehlt an
konkreten Angaben, wer was vor wem zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Der bloRe
Hinweis auf einen Tagungsbericht gibt auch noch keine Auskunft dartber, was
tatsachlich vorgetragen wurde und dem Hinweis ist nicht einmal die Behauptung
zu entnehmen, was zum damaligen Zeitpunkt o6ffentlich genau vorgetragen

worden sein soll.

Die Einsprechende hat sich als E4 lediglich auf eine Druckschrift berufen. Es kann
dahingestellt bleiben, in welchem Umfang die Anforderungen, die bei einer
Geltendmachung einer offenkundigen Vorbenutzung fir die Zulassigkeit des
Einspruchs entsprechend der Entscheidung , Tabakdose” des Bundesgerichtshofs
hinsichtlich des Zeitraums der Vorbenutzung gestellt werden, auch auf einen auf
druckschriftliche Entgegenhaltungen gestitzten Einspruch zu Ubertragen sind.
Offentlich zuganglichen Druckschriften kann man h&ufig bereits selbst den
Zeitraum entnehmen, wann sie der Offentlichkeit zuganglich waren. In vielen
Fallen durfte bereits mit der Zitierung der Druckschrift der entsprechende
Zeitpunkt hinreichend bestimmt behauptet und das Patentamt in die Lage versetzt
sein, ohne nahere eigene Ermittlungen zu entscheiden, ob die Druckschrift zum
malf3geblichen Stand der Technik gehort oder nicht, und es mdéglich sein, ge-

gebenenfalls Uber die so behauptete Tatsache Beweis zu erheben.

Bei der vorliegenden Fallgestaltung ist dies jedoch nicht der Fall. Der Ein-
spruchsschriftsatz enthalt keine Angabe, wann die Druckschrift E4 der Offent-
lichkeit zuganglich gemacht wurde. Der Hinweis auf den Zeitraum der Tagung sagt
nichts dartiber aus, wann der Tagungsbericht zu dieser Veranstaltung ver-
offentlicht worden ist. Dem Vortrag der Einsprechenden in der Einspruchsschrift ist
auch nicht konkludent die Behauptung zu entnehmen, wann der Tagungsbericht

veroffentlicht wurde. Da umfangreiche Tagungsberichte nach der Lebenserfahrung
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oft erst erhebliche Zeit nach der Tagung gedruckt werden, und zwischen dem
Zeitraum der Tagung (6. bis 9. Juni 1995) und dem Anmeldetag des Patents
(18. Juli 1995) nur wenige Wochen liegen, lasst sich dem Vortrag nicht die
(konkludente) Behauptung entnehmen, dass die Druckschrift bereits vor dem
Anmeldetag der Offentlichkeit zuganglich war, noch (berhaupt wann dies
geschah. Selbst wenn man das Erscheinungsjahr 1995, das auf der nach-
gereichten E4 erkennbar ist, berticksichtigt, ergibt sich immer noch kein konkreter
Vortrag dahingehend, ob die Druckschrift vor dem Anmeldetag der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wurde, da der Anmeldetag der 18. Juli 1995 ist. Der Vortrag
der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz lasst daher weder ausdrtcklich noch
mittelbar noch konkludent durch Hinweis auf die Druckschrift erkennen, dass ein
bestimmter Sachverhalt, namlich dass die Druckschrift vor dem Anmeldetag der
Offentlichkeit zuganglich war, behauptet werden soll, der auf seine Richtigkeit
nachgepruft werden kann. Insoweit unterscheidet sich der vorliegende Sachverhalt
auch von dem, welcher der von der Beschwerdefiihrerin zitierten Entscheidung
des 20. Senat vom 22. Méarz 1999 - 20 W (pat) 14/97 (BPatGE 41, 102) zugrunde
lag. Die dortige Einsprechende hatte durch die Angabe ,DE-OS 34 37 748" ein
- bereits in der vom Patentamt herausgegebenen Streitpatentschrift so be-
nanntes - Patentdokument so eingefiihrt, dass das Patentamt in die Lage versetzt
war, ohne weitere Ermittlungen (wegen der bibliographischen Angaben auf dem
Deckblatt) nachzuprtfen, ob es sich um Kenntnisse handelt, die vor dem fir den
Zeitrang des Patents mal3geblichen Tag durch schriftiche Beschreibung der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 PatG), also
die rechtliche Schlussfolgerung zu ziehen, ob es sich um nach der gesetzlichen
Regelung malgeblichen Stand der Technik handele. Im vorliegenden Fall ist dies
dagegen aus den bereits dargelegten Grinden nicht der Fall, so dass der

Einspruch unzulassig ist.

Der von der Einsprechenden nach Ablauf der Einspruchsfrist behauptete
Sachverhalt, dass der Tagungsbericht der Offentlichkeit im Zeitraum 6. bis

9. Juni 1995 aus Anlass der Tagung in Helsinki zuganglich gemacht worden sei
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sowie die von der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 22. Januar 2003 vorgelegte
»LAussage“ der Autorin, der Tagungsbericht sei an die Teilnehmer der Tagung
verteilt worden, kdnnen die Zulassigkeit des Einspruchs nicht begriinden, denn ein
zulassiger Einspruch muss bereits innerhalb der Einspruchsfrist vorliegen.

Auch aus den von der Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen E1 bis E3
(unabhangig von der Entgegenhaltung E4) lasst sich die Zulassigkeit des
Einspruchs nicht begriinden. Insoweit fehlt jeglicher detaillierter Vortrag und aus
der bloBen Nennung dieser Entgegenhaltungen lasst sich nicht ersehen, dass
insoweit die mangelnde Patentfahigkeit hergeleitet werden sollte oder ohne

Weiteres konnte.
Die vorliegende Entscheidung konnte ohne mindliche Verhandlung ergehen, da
die Beschwerdefuhrerin ihren Antrag auf mindliche Verhandlung dadurch zuriick-

genommen hat, dass sie erklarte, dass weder sie noch ihr Vertreter an einer

mindlichen Verhandlung teilnehmen werden.

Dr. Ipfelkofer Bayer Sandkamper Dr. Kruger

Me



