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hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 8. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Winklharrer, Dr. Fuchs-

Wissemann und Dipl.-Ing. Bork

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefoch-
tene Beschlul abgeandert und das Patent auf der Grundlage
folgender Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

- Patentanspriche 1 bis 12 nebst Beschreibung Spal-
ten1 bis 5, in der mindlichen Verhandlung am
8. Oktober 2001 Uberreicht,

- 1 Zeichnung, Figuren 1 und 2, gemal Patentschrift.
Im Ubrigen wird die Beschwerde zurickgewiesen.

2.  Der Antrag auf Kostenauferlegung wird zuriickgewiesen.

Grinde

Die Patentabteilung 51 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prufung

des Einspruchs das am 29. April 1994 angemeldete Patent mit der Bezeichnung
"System zur Sicherung eines Fahrzeugs gegen unberechtigte Benutzung”

durch Beschluld vom 24. September 1999 beschrankt aufrechterhalten, weil der

beschrankt verteidigte Patentgegenstand nach ihrer Auffassung neu, gewerblich

anwendbar und nur durch erfinderische Tatigkeit zu erreichen war.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.



Die Anmelderin hat in der mundlichen Verhandlung eine weiter beschrankte An-
spruchsfassung vorgelegt, deren Gegenstande ihrer Meinung nach neu und durch
den in Betracht gezogenen Stand der Technik weder vorweggenommen noch na-

hegelegt seien. Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

System zur Sicherung eines Fahrzeugs gegen unberechtigte Be-
nutzung, wobei im Fahrzeug eine Uberwachungseinrichtung mit
einem Sende/Empfangsgerat fur ein Mobilfunknetz mit mindestens
einer fur den Betrieb des Fahrzeugs erforderlichen Fahr-
zeugeinrichtung, insbesondere Zindung, Kraftstoffpumpe, Anlas-
ser derart verbunden ist, da® die Funktion der Fahrzeugeinrich-
tung durch die Uberwachungseinrichtung blockierbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

daR die Uberwachungseinrichtung von Zeit zu Zeit eine Meldung
uber das Mobilfunknetz an eine Zentralstelle sendet und dal} die
Uberwachungseinrichtung die Funktion der Fahrzeugeinrichtung
blockiert, wenn nach einer bestimmten, von der Zentrale gesen-
deten Anzahl von Betriebsereignissen des Fahrzeugs keine

Ruckmeldung empfangen worden ist.

Ruckbezogene Patentanspruche 2 bis 12 sind dem Patentanspruch 1 nachgeord-

net.
Die Einsprechende vertritt, wie bereits im Einspruchsverfahren, auch gegeniber
dem beschrankt aufrechterhaltenen System die Auffassung, es sei aus der

DE 43 20 174 A1 neuheitsschadlich vorbekannt.

Sie beantragt,



den angefochtenen Beschluly aufzuheben und das Patent in vol-
lem Umfang zu widerrufen.

DarlUber hinaus beantragt sie,

den Antrag als verspatet zurtickzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie,

die Sache an die Patentabteilung zurtickzuverweisen.

SchlieBlich beantragt sie,

der Patentinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf-

zuerlegen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent auf der Grundlage der in der mindlichen Verhandlung
uberreichten Patentanspriche nebst Beschreibung sowie Zeich-
nung, Figuren 1 und 2 gemal} Patentschrift, beschrankt aufrecht-
zuerhalten und im Ubrigen die Beschwerde und den Kostenantrag

zuruckzuweisen.

Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und auch im
ubrigen zulassig; in der Sache hat sie eine Beschrankung zur Folge, deren Um-

fang sich aus dem BeschluRBwortlaut ergibt.

1. In der geltenden Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift sind soge-
nannte "immobilizer" oder "Wegfahrsicherungen" beschrieben, bei denen ver-
schiedene fur die Benutzung des Kraftfahrzeugs wichtige Funktionen blockiert
sind und nur mit einem Schllssel freigegeben werden. Bei der durch die
DE 42 40 458 C1 bekannte Vorrichtung ist zum Schutz des Kraftfahrzeugs und
elektronischer Gerate im Kraftfahrzeug ein Code-Sender im Zundschlussel

vorgesehen. Derartige Vorrichtungen weisen allerdings den Nachteil auf, dal}



kein wirksamer Schutz mehr besteht, wenn die unberechtigte Benutzung mit ei-

nem gestohlenen Fahrzeugschlissel erfolgt.

Bei dem Alarmsystem gemaR der DE 42 43 415 C1 befindet sich eine Emp-
fangs- und Sendeeinheit fiir ein Mobilfunknetz im Fahrzeug. Uber die Funkver-
bindung sind dem Fahrzeug verschiedene Alarmcodes zufuhrbar, die im Falle
einer unberechtigten Benutzung Alarm auslosen und das Fahrzeug blockieren
kénnen. Vom Fahrzeug ausgesandte Signale kdnnen aullerdem zur Ortung des
Fahrzeuges genutzt werden. Eine Sicherung des Fahrzeugs durch dieses

Alarmsystem sei folglich nur bei intakter Funkverbindung maoglich.

Das mit der Aufgabe formulierte Problem besteht darin, ein System zur Siche-
rung eines Fahrzeugs gegen unberechtigte Benutzung anzugeben, bei wel-
chem auch nach dem Beginn der unberechtigten Benutzung eine EinfluBlnahme

des Fahrzeughalters moglich ist.

Diese Aufgabe wird durch ein System mit den Merkmalen des geltenden An-
spruchs 1 gel6st, wobei es wesentlich darauf ankommt, daR die Uberwa-
chungseinrichtung von Zeit zu Zeit eine Meldung uber das Mobilfunknetz an
eine Zentralstelle sendet und daR die Uberwachungseinrichtung die Funktion
der Fahrzeugeinrichtung blockiert, wenn nach einer bestimmten, von der Zen-
trale gesendeten Anzahl von Betriebsereignissen des Fahrzeugs keine Ruck-

meldung von der Zentralstelle empfangen worden ist.

. Die geltenden Patentansprtiche 1 bis 12 sind zulassig.

Der geltende Patentanspruch 1 besteht in der Hauptsache aus dem erteilten
Patentanspruch 1, der auf die urspringlichen Patentanspriche 1 und 2 zu-
ruckgeht. Die im geltenden Patentanspruch 1 bezeichneten "Betriebsereignisse
des Fahrzeugs" sind durch Aufnahme der zusatzlichen Eigenschaft, dal} sie
"von der Zentrale gesendet" werden, in dem geltenden Patentanspruch 1 kon-

kretisiert worden. Die Ubersendung einer Anzahl von Betriebsereignissen von



der Zentrale an das Fahrzeug ist in der Beispielsbeschreibung der Streitpa-
tentschrift offenbart, vgl insb Sp 4 Z 27 bis 29 und 34, und ebenso in den Ur-
sprungsunterlagen, vgl insb S 7 Abs 3. Die zusatzliche Eigenschaft beschrankt
somit in zulassiger Weise das patentierte System, welches dem angegriffenen
Beschlul® zugrunde liegt. Da es sich gegenliber dem von der Patentabteilung
beschrankt aufrecht erhaltenen Patent um ein "Weniger" handelt, so dal} der
Patentinhaber sein urspringlich gewahrtes Patent nicht mehr verteidigt hat,
bedurfte es daher —im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeflhrerin- nicht

der Einlegung einer AnschluRbeschwerde.

Die Ansicht der Beschwerdeflhrerin, die im Zusammenhang mit den vorge-
nannten Offenbarungsstellen beschriebene Riickmeldung der Zentrale (vgl
insb Sp 4 Z 30 bis 35 der Streitpatentschrift) sei nur mit samtlichen dort ange-
fuhrten Meldungsteilen (Kennzeichnung der Art der Meldung; Authentifikation;
Anzahl der Betriebsereignisse; neue temporare Teilnehmernummer) offenbart
und deshalb auch nur vollstandig in einen beschrankenden Patentanspruch

aufnehmbar, damit kein Aliud entstiinde, teilt der Senat nicht.

Die Offenbarung richtet sich an einen Durchschnittsfachmann, im vorliegenden
Fall an einen Ingenieur der Nachrichtentechnik, welcher beruflich mit der Kon-
zipierung von Diebstahlschutzsystemen fur Kraftfahrzeuge befaldt ist. Fir die-
sen ergibt sich aus der Beschreibung des Ausflihrungsbeispiels, dal} die Be-
standteile der Meldung dort lediglich beispielhaft aufgefuhrt sind. Einen dies-
bezuglich eindeutigen Hinweis erhalt er durch das Wort "insbesondere" am
Beginn desjenigen Teils der Beispielsbeschreibung, der sich mit den Bestand-
teilen der Meldung des Fahrzeugs befal’t, mit welcher der Funkverkehr mit der

Zentrale aufgenommen wird, vgl insb Sp 4 Z 18 ff. Dort heif3t es wortlich:

"Eine solche Meldung enthalt insbesondere folgende Informatio-
nen:
- Meldung-ID zur Kennzeichnung des Typs dieser Meldung,

- eine Fahrzeug-ldentifikation,



- Authentifikationscode des Fahrzeugs,

- temporare Teilnehmernummer."

Fir den Durchschnittsfachmann ist es damit klar, dald die hier aufgezahlten
Bestandteile der Meldung allenfalls den Charakter einer bevorzugten Ausge-
staltung haben und in keinem Fall ausschlieRlich zu verstehen sind. Selbstver-
standlich ist auflerdem, dal} die Rlickmeldung der Zentrale auf diese Meldung
des Fahrzeugs antworten mufl} und deshalb -ebenfalls insbesondere- die in der
Beispielsbeschreibung a.a.O. aufgefihrten Bestandteile umfalt. Anhand der
dort bezeichneten Bestandteile der Ruckmeldung erkennt der Durch-
schnittsfachmann im Ubrigen, dafld neben den erforderlichen Informationen zur
Daten- und Ubertragungssicherheit (Art der Meldung; Authentifikation; neue
temporare Teilnehmernummer) die Ubersandte "Anzahl der Betriebsereignisse"

die einzige zusatzliche, fahrzeugbezogene Information der Ruckmeldung ist.

Die geltenden Patentanspriiche 2 bis 12 entsprechen den erteilten Patentan-
spruchen 2 bis 12 und sind inhaltlich identisch mit den ursprunglichen Patent-

anspruchen 3 bis 13.

. Das gewerblich anwendbare System zur Sicherung eines Fahrzeugs gegen
unberechtigte Benutzung nach dem Patentanspruch 1 ist neu, denn ein derarti-
ges System mit samtlichen im Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmalen ist
weder im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patentamt noch von der Ein-

sprechenden nachgewiesen worden.

Die prioritatsaltere, jedoch nicht vorveroffentlichte DE 43 20 174 A1 beschreibt
ein System zur Sicherung eines Kraftfahrzeugs gegen unberechtigte Benut-
zung, wobei im Fahrzeug eine Uberwachungseinrichtung mit einem
Sende/Empfangsgerat fur ein Mobilfunknetz vorgesehen ist, vgl insb Anspri-
che 1 und 6 iVm Sp 1 Z 54 bis 56. Die Uberwachungseinrichtung ist mit einer
sogenannten Betriebssperre verbunden, welche eine Fahrzeugeinrichtung unter

bestimmten Umstanden blockiert und damit den Betrieb des Fahrzeugs



entweder von Anfang an verhindert oder nach einem Diebstahl unmdglich
macht, vgl insb Anspruch 1 iVm Sp 2 Z 2 bis 4 und Z 31 bis 35. Die Uberwa-
chungseinrichtung sendet von Zeit zu Zeit ein Prifsignal Uber das Mobilfunk-
netz an eine Zentralstelle, vgl insb Anspruch 1 iVm Sp 1 Z 42 bis 44 und Sp 2
Z 21/22. Wird von dort kein Bestatigungssignal empfangen, blockiert die Uber-
wachungseinrichtung die Funktion einer Fahrzeugeinrichtung nach einer be-
stimmten Anzahl von Betriebsereignissen, beispielsweise nach einer begrenz-
ten Zeit und/oder nach einer maximal moglichen Wegstrecke, vgl insb An-
spruch 5iVm Sp 2 Abs 1 ab Z 4, insb Z 10 bis 13.

Im Gegensatz zum streitpatentgemallen System wird mit dem Bestatigungs-
bzw Rlckmeldesignal von der Zentralstelle keine fahrzeugbezogene Informa-
tion Ubermittelt, sondern lediglich das Zustandekommen der telefonischen Ver-
bindung mit der Telefonzentrale bestatigt, vgl insb Sp 1 Z 59 bis 62. Der Ver-
zicht auf einen direkten Dialog und den Austausch fahrzeugbezogener Daten
wird in der DE 43 20 174 A1 ausdrucklich als besonderes vorteilhaft fur die
Verringerung des Datenverkehrs mit der Zentrale hervorgehoben, vgl insb Sp 1
Z 62 bis 65. Vor diesem Hintergrund ist es fur den Durchschnittsfachmann un-
moglich, in der DE 43 20 174 A1 die streitpatentgemaBe Ubermittlung einer
bestimmten Anzahl von Betriebsereignissen von der Zentrale ohne weiteres
mitzulesen, denn derartiges steht der Offenbarung der Druckschrift diametral

entgegen, wie vorstehend dargetan.

In der DE 39 18 052 C1 ist eine Anlage zur Sicherung von Fahrzeugen vor
Diebstahl dargestellt, bei welcher eine im Fahrzeug angeordnete Uberwa-
chungseinrichtung mit Sende- und Empfangseinrichtung Gber ein Mobilfunknetz
mit einer Zentrale kommuniziert, um von dort einen Freigabebefehl fur den An-
lasser oder eine andere Fahrzeugkomponente zu erhalten, vgl insb Anspruch 1.
Aus der Funktionsbeschreibung ab Sp2 Z21 ff geht hervor, dal3 die
Kommunikation einmalig zu Beginn der Benutzung stattfindet und nicht von Zeit
zu Zeit wiederholt wird, wie beim streitgegenstandlichen System. Der Freiga-

bebefehl der Zentrale enthalt auch keine Anzahl von Betriebsereignissen, son-



dern lediglich einen Bestatigungs-Code und ein Zeitdatum, vgl insb Sp 1 Z 44
bis 61.

Ein Alarmsystem fur bewegliche Guter, vorzugsweise Kraftfahrzeuge, ist Ge-
genstand der DE 42 43 415 C1. Das Kraftfahrzeug ist dabei mit einem Funkte-
lefon ausgerustet, welches an ein Steuergerat angeschlossen ist, vgl insb An-
spruch 1. Wird dem Steuergerat durch eine ebenfalls im Fahrzeug befindliche
Sensoreinheit eine unberechtigte Benutzung/Inbetriebnahme gemeldet, setzt es
eine Alarmanzeige, zBsp die Hupe oder das Licht des Fahrzeugs intermittierend
in Betrieb und gleichzeitig eine Funkmeldung tUber des Mobilfunknetz an eine
ortsfeste Zentrale ab, auf Grund derer eine Standortbestimmung des ge-
stohlenen Fahrzeugs erfolgen kann, vgl insb Sp 4 Z 13 bis 37. Bei einem Dieb-
stahl ohne Ansprechen der Sensoreinheit ist vorgesehen, die Alarmanzeige des
Fahrzeugs durch einen codierten Funkbefehl der Zentrale auszulosen und ggf
bestimmte Fahrzeugfunktionen (Zindung, Brennstoffzufuhr oder Lenkung) zu
verriegeln, vgl insb Anspruch 1 iVm Sp 5 Z 40 ff. Ahnlich wie bei der vorstehend
dargestellten Anlage zur Sicherung von Fahrzeugen findet eine Kommunikation
auch hier nur einmalig und zwar anlalRabhangig statt und nicht von Zeit zu Zeit
wiederholt, wie beim streitgegenstandlichen System. Der anlalabhangige
Funkbefehl der Zentrale enthalt ebenfalls keine Anzahl von Betriebsereignissen,
sondern lediglich einen Code zum Auslésen der Alarmanzeige und einer

Standortbestimmung.

Schlieldlich ist aus der DE 42 40 458 C1 noch eine Vorrichtung zum Schutz von
Kraftfahrzeugen vor Diebstahl bekannt, bei der ein Code-Sender im Zind-
schlussel integriert ist und in festgelegten Zeitabstanden Signale aussendet,
wenn die Zundung eingeschaltet ist. Der Code-Empfanger ist in einem elektro-
nischen Gerat im Kraftfahrzeug integriert und gibt bei fehlendem oder fehler-
haftem Signal ein Alarmsignal aus und/oder stellt den eigenen oder den Betrieb
weiterer Baugruppen des Fahrzeugs ein, vgl insb Anspriche 1 und 8 iVm Sp 2
Z 15 bis 24 und Sp 3 Z 22 bis 32. Abgesehen davon, dal} bei dieser Vorrichtung

kein Mobilfunknetz wie beim streitgegenstandlichen System genutzt wird,
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sondern der Code-Austausch zwischen Sender und Empfanger ausschlie3lich
innerhalb des Fahrzeugs ablauft, findet sich in der Druckschrift auch keinerlei
Hinweis darauf, dall Bestandteil des Codes die Ubermittlung einer Anzahl von
Betriebsereignissen sein konnte, wie dies patentgemal’ vorgesehen ist. Weil
der Code-Austausch innerhalb des Fahrzeugs ablauft, ist derartiges ohne er-

sichtlichen Vorteil und deshalb nicht selbstverstandlich mitlesbar.

. Zur Ausgestaltung des patentierten Systems zur Sicherung eines Fahrzeugs
gegen unberechtigte Benutzung war am Anmeldetag eine erfinderische Tatig-

keit erforderlich.

Dies ergibt sich unmittelbar aus der Wirdigung hinsichtlich der Neuheit der in
Betracht gezogenen Druckschriften DE 39 18 052 C1, DE 42 40 458 C1 und
DE 42 43 415 C1, wobei die nicht vorveroffentlichte DE 43 20 174 A1 unbe-
rucksichtigt bleiben mul3, § 4 Satz 2 PatG.

Aus keiner der vorstehend ausflhrlich gewilrdigten Entgegenhaltungen geht
eine Anregung hervor, eine bestimmte Anzahl von Betriebsereignissen mit der
Ruckmeldung von der Zentrale an das Fahrzeug zu senden. Wie dieser Stand
der Technik vielmehr zeigt, sind verschiedene andere Wege begangen worden,
die auf keinen Fall zum Patentgegenstand fuhren. Mithin bedurfte es zur
Ausgestaltung des streitpatentgemaflen Systems mit seinen speziellen Merk-

malen einer erfinderischen Tatigkeit.

5. Der Antrag der Patentinhaberin, das Patent auf der Grundlage der in der
mundlichen Verhandlung eingereichten Patentanspriiche aufrecht zu er-
halten, ist nicht verspatet, so dal® entgegen der Auffassung der Einspre-
chenden eine Zuruckweisung nicht in Betracht kommt. Das Patentgesetz
sieht eine Zurickweisung verspateten Vorbringens im Verfahren vor dem
Bundespatentgericht nicht vor. Es kann auch nicht in entsprechender An-
wendung der §§ 296, 528 ZPO zuruckgewiesen werden, da diese Bestim-

mungen auf dem flr Zivilprozesse geltenden Beibringungsgrundsatz beru-
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hen und daher fir das dem Untersuchungsgrundsatz unterliegende Ein-
spruchsverfahren nicht anwendbar sind ( Schulte PatG 6. Aufl. vor § 34
Rdn 166).

. Auch der Antrag, die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt
zuruckzuverweisen, ist unbegrindet. Nach § 79 Abs. 3 PatG kame eine Zu-
ruckverweisung in Betracht, wenn eine weitere Sachaufklarung erforderlich
ist, und es angezeigt erscheint, das Deutsche Patent- und Markenamt
hiermit zu betrauen (vgl Schulte aaO § 79 Rdn 15). Dies ist indes vorlie-
gend nicht der Fall. Die Patentinhaberin hat ihre Anspriche lediglich be-
schrankt, so dal} sie sich im Rahmen des ursprunglich offenbarten, eine

weitere Sachaufklarung nicht erfordernden Patentbegehrens gehalten hat.

. Der Antrag, der Patentinhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen,
ist ebenfalls nicht begrindet. Nach § 80 Abs. 1 S. 1 PatG kann das Bun-
despatentgericht in einem Beschwerdeverfahren, an dem mehrere Perso-
nen beteiligt sind, einem Beteiligten die Kosten des Verfahrens ganz oder
teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Dies setzt indes
voraus, daf die Kosten durch ein Verhalten veranlal3t worden sind, das mit
der bei der Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in
Einklang steht (vgl BGH GRUR 1996, 399, 401 "Schutzverkleidung"). Ein
derartiger Versto3 gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht ergibt sich ent-
gegen der Auffassung der Einsprechenden nicht aus der Einreichung ein-
geschrankter Anspruche. Im Einspruchsverfahren ist es auch im Be-
schwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht zulassig, dal} der Pa-
tentinhaber sein Schutzrecht beschrankt (BGH GRUR 1998, 901, 903 "Po-
lymermasse"). Dies kann auch erst in der mundlichen Verhandlung ge-
schehen, weil sich oft erst dort nach Erorterung der Sach- und Rechtslage
die Notwendigkeit hierzu ergibt. Da mithin ein Verstol3 der Patentinhaberin
gegen die prozessuale Sorgfaltspflicht nicht vorliegt, verbleibt es bei dem

Grundsatz, dal} jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tragen hat.
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Petzold Winklharrer Dr. Fuchs-Wissemann Bork
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