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BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
betreffend das Patent 43 15 861
BPatG 154
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hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 28. September 2000 durch den Richter
Dipl.-Ing. Riegler als Vorsitzenden und die Richter Heyne, Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb
und Dipl.-Ing. Sperling

beschlossen:

1.  Der angefochtene Beschluf® wird aufgehoben.

2. Der Einspruch wird als unzulassig verworfen.

Grinde

Auf die am 12. Mai 1993 eingegangene Patentanmeldung P 43 15 861.7 wurde
ein Patent erteilt, und diese Patenterteilung ist am 24. Mai 1995 veroffentlicht wor-
den. Das Patent betrifft eine "Flexible Ganzstahlwellenkupplung" und umfaf3t

3 Patentanspriche. Der Anspruch 1 dieser Patentschrift hat folgenden Wortlaut:

"Flexible Ganzstahlwellenkupplung, deren beide jeweils einen
Anschluflansch (1a, 3a) aufweisenden Kupplungshalften dreh-
steif, axial- und winkelbeweglich Uber mindestens einen Lamellen-
paketkranz (4 bzw 5) miteinander verbunden sind, wobei jeder
Lamellenpaketkranz (4 bzw 5) mittels umfangmaliig verteilt ange-
ordneter Befestigungs- und Spannelemente (8, 9) wechselweise
an den beiden Anschlufdflanschen (3a; 2a bzw 2a, 1a) befestigt ist
und wobei jeder Lamellenpaketkranz (4, 5) von einem umfanglich

einschlieBenden Schutzring (6, 7) umgeben ist, dadurch ge-



kennzeichnet, da} die beiden Kupplungshalften (1, 3) Uber je-
weils einen Lamellenpaketkranz (4, 5) mit den Anschlul}flan-
schen (2a) einer die beiden Kupplungshalften (1, 3) verbindenden
Zwischenhllse (2) verbunden sind und dal} auf jedem Spannbol-
zen (8, 9) im Bereich des Lamellenpaketkranzes eine Spann-
buachse (10, 11) sitzt, die aus einem nicht eisenhaltigen Werkstoff
besteht."

Gegen dieses Patent ist am 26. August 1995 Einspruch erhoben worden. Die Ein-
sprechende macht den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend
und stitzt den Einspruch in seiner naheren Begriundung auf die im Erteilungsver-
fahren genannten deutschen Patentschriften 40 07 508 und 34 43 485 sowie zu-
satzlich auf den Katalog "AMERIFLEX GP, General Purpose Couplings" von Zurn
Industries, Inc., Ausgabe 1990, den Katalog Nr.BK 157/82 "BOGEN-
ZAHN-KUPPLUNG Norm-Baureihe SB" der Fa. Tacke, Drucklegungs- und Ver-
teiljahr 1982 mit Einzelteilzeichnungen Nr 402941 (Isolierblichse SBi 50; 60; 70)
und Nr. 402927 (Isolierscheibe SBi 40) und den Katalog Nr. K430 D/EN 1.89
"ARPEX, Ganzstahlkupplungen" der Fa. Flender AG, Drucklegungs- und Verteil-
monat Januar 1989. Die Einsprechende vertritt die Auffassung, dal} sich der Pa-
tentgegenstand in naheliegender Weise aus diesem Stand der Technik ergebe.
Die Patentinhaberin hat dem widersprochen und im Schriftsatz vom
19. Januar 1996 ausgefihrt, dal der von der Einsprechenden entgegengehaltene
Stand der Technik den Patentgegenstand weder vorwegnehmen noch nahelegen
konne. Mit Beschluld vom 15. Oktober 1998 ist das Patent widerrufen worden, da
nach Ansicht der Patentabteilung der Gegenstand nach dem erteilten Anspruch 1,
wie schon in einem vorangegangenen Zwischenbescheid darauf hingewiesen
wurde, im Hinblick auf den Katalog "AMERIFLEX GP" und die deutsche Patent-
schrift 38 27 673 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluld hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Sie hat in

der mandlichen Verhandlung die Auffassung vertreten, dal® der Einspruch wegen



mangelnder Begrindung unzulassig sei. Insbesondere mangele es daran, dal}
sich der Einspruchsschriftsatz nicht mit den gattungsgemaflen Merkmalen des
Anspruchs 1 befasse und die technischen Zusammenhange zwischen der gat-
tungsfremden Ausfihrung nach dem Katalog "BOGENZAHN-KUPPLUNG, Norm-
reihe SB" und dem Patentgegenstand nicht hinreichend dargelegt worden seien.
AulBerdem hat die Patentinhaberin  bezweifelt, dall der Katalog
"BOGENZAHN-KUPPLUNG SB" mit den dazu vorgelegten Zeichnungen
Nr 402941 und 402927 einen vorveroffentlichten Stand der Technik bilde. Abge-
sehen davon ist die Patentinhaberin weiterhin der Auffassung, dafl} die von der
Einsprechenden genannten Entgegenhaltungen mangels geeigneter Hinweise
nicht zum Patentgegenstand fuhren kdnnen. Hilfsweise verteidigt die Patentinha-
berin das Patent mit den am 29. Februar 2000 eingegangenen Patentanspriichen

1 und 2, von denen der Anspruch 1 folgendermalien lautet:

"Flexible Ganzstahlwellenkupplung, deren beide jeweils einen
Anschlu’flansch (1a, 3a) aufweisende Kupplungshalften drehsteif,
axial- und winkelbeweglich Uber jeweils einen Lamellenpaketkranz
(4, 5) mit den Anschlul’flanschen (2a) einer die beiden
Kupplungshalften (1, 3) verbindenden Zwischenhulse (2) verbun-
den sind, wobei jeder Lamellenpaketkranz (4 bzw 5) mittels um-
fangmalig verteilt angeordneter Spannbolzen (8, 9) wechselweise
an den beiden Anschlulflanschen (3a, 2a bzw 2a, 1a) der
jeweiligen Kupplungshalfte und der Zwischenhulse befestigt ist,
wobei auf jedem Spannbolzen (8, 9) im Bereich des Lamellenpa-
ketkranzes eine Spannbuchse (10, 11) sitzt und wobei jeder La-
mellenpaketkranz (4, 5) von einem umfanglich einschlielenden
Schutzring (6, 7) umgeben ist,

dadurch gekennzeichnet, dal3 die Spannbuchse (10, 11) aus ei-
nem nicht eisenhaltigen Werkstoff besteht und der Sitz zwischen
dem Spannbolzen (8, 9) und der jeweiligen Spannbtichse (10, 11)

als Spannkonus ausgebildet ist, der beim Spannen der Spannbol-



zen eine radiale Vorspannung zwischen den Spannbolzen und

dem Lamellenpaketkranz erzeugt."

Die Patentinhaberin beantragt,

den angefochtenen Beschlul} aufzuheben und das Patent in vol-
lem Umfang aufrechtzuerhalten unter Zuruckweisung des Ein-
spruchs als unzulassig (Hauptantrag) bzw unbegrindet
(Hilfsantrag 1) bzw das Patent mit den am 29. Februar 2000 ein-
gegangenen Patentanspruchen 1 und 2 (Hilfsantrag 2) beschrankt

aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dal® der Einspruch ausreichend begriindet und somit
zulassig sei, da sich das Einspruchsvorbringen an den einschlagigen Fachmann
richte und dieser die Ausfuhrungen des Einspruchs im Zusammenhang mit dem in
der Streitpatentschrift gewurdigten Stand der Technik, insbesondere mit der gat-
tungsgemalen deutschen Patentschrift 40 07 508, lese. Hierdurch sei der geltend
gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit ohne weitere Ermitt-

lungen Uberpriufbar und der Einspruch deshalb ausreichend substantiiert.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.

1. Die zulassige Beschwerde hat Erfolg, da der Einspruch als unzulassig zu

verwerfen war.



Die Zulassigkeit eines Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Stadium des Ver-
fahrens und damit auch im Beschwerdeverfahren vorrangig zu prufen (vgl BGH
Sortiergerat GRUR 1972, 592; BGH Gefaldimplantat GRUR 1990, 348).

Nach PatG § 59 Abs 1 hangt die Zulassigkeit eines Einspruchs ua davon ab, dal}
die Einsprechende einen der Widerrufsgrinde des PatG § 21 geltend macht; das
ist vorliegend der Fall, denn dazu hat sie ausgefihrt, der Gegenstand des Patents
43 15 861 sei gemal den §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfahig, insbesondere sei er
nicht neu bzw beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit gemaly § 4 PatG.
Des weiteren ist der Einspruch zu begrinden; die ihn rechtfertigenden Tatsachen
mussen innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen angegeben werden (PatG § 59
Abs 1 Satze 2, 4 und 5).

Die Begrundung des Einspruchs genlgt diesen gesetzlichen Anforderungen nur
dann, wenn die fur die Beurteilung der behaupteten Widerrufsgrinde malfigebli-
chen Umstande darin so vollstandig dargelegt sind, dald der Patentinhaber und
das Patentamt daraus abschlieRende Folgerungen in bezug auf das Vorliegen
oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen konnen (vgl ua BGH Tabak-
dose GRUR 1997, 740). Diese notwendigerweise zu ziehenden abschlieRenden
Folgerungen verlangen von der Einspruchsbegrindung, dal} sie sich nicht nur mit
einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung befal’t, sondern mit der
gesamten patentierten Lehre (vgl BGH Epoxidations-Verfahren GRUR 1988, 364).

Im hier vorliegenden Fall des geltend gemachten Widerrufsgrundes der mangeln-
den erfinderischen Tatigkeit ist im Rahmen der von der Einsprechenden anzuge-
benden, den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen weiterhin zu fordern, dafl} auch
der technische Zusammenhang zwischen Patentgegenstand und Vorverof-
fentlichtung und die sich daraus ergebende Folgerung fur die Patentfahigkeit dar-
gelegt wird. Die Herstellung des sachlichen Bezugs zwischen Patentgegenstand

und Vorveroffentlichung ist nicht Sache des Patentamts oder des Patentinhabers,



beide mussen durch die Einspruchsbegrindung in die Lage versetzt werden, ohne
eigene Ermittlungen das Vorliegen des behaupteten Widerrufsgrundes prufen zu
konnen (vgl BGH Alkyldiarylphosphin BIPMZ 1988, 185).

Diesen Anforderungen werden die Ausfuhrungen im Einspruchsschriftsatz vom
24. August 1995 (eingeg. 24.8./26.8.95) nicht gerecht.

Fir die Begrindung des geltend gemachten Widerrufsgrundes der mangelnden
Patentfahigkeit kommen hier nur die Ausfihrungen unter VI a und VI b des Ein-
spruchsschriftsatzes in Betracht, die sich auf den Gegenstand nach dem erteilten
Anspruch 1 beziehen. Die ubrigen Ausfuhrungen sind namlich auf die Ausbildun-
gen noch den Unteransprichen 2 und 3 gerichtet (vgl Ausfihrungen unter VI c
und VI d) oder erschdpfen sich in der bloRen Nennung der entgegenstehenden
Druckschriften bzw der Zitierung der in der Streitpatentschrift angegebenen Auf-
gabe und die Wiedergabe des Wortlautes des erteilten Anspruchs 1, wobei des-
sen kennzeichnender Teil in die Merkmale 1.1 und 1.2 aufgegliedert worden ist.
Diese Teile des Einspruchsschriftsatzes kdénnen zur nadheren Begrindung des

Einspruchs nichts beitragen.

Mit den malgeblichen Ausfuhrungen VI a und VI b nimmt die Einsprechende je-
doch ausschlieBlich zu den Merkmalen des kennzeichnenden Teils des erteilten
Anspruch 1 bzw zu den Merkmalen 1.1 und 1.2 Stellung und lakt die des Oberbe-
griffs vollkommen aufller Betracht. Der Einspruch befaldt sich somit nicht, wie es
fur die Zulassigkeit eines Einspruchs erforderlich ist, mit dem gesamten Patent-
gegenstand, sondern nur mit Teilmerkmalen des Anspruchs 1 bzw mit Teilaspek-
ten der patentierten Lehre. Schon aufgrund der fehlenden Ausflihrungen zu den
gattungsgemalen Merkmalen des Anspruchs 1 ist die Begrindung des Ein-
spruchs unvollstandig und somit nicht ausreichend, um den Einwand der man-
gelnden Neuheit bzw mangelnden erfinderischen Tatigkeit ohne zusatzliche Er-
mittlungen Uberprifen zu kdénnen. Zudem ist der Widerrufsgrund der mangelnden

Neuheit auch deswegen unbegrundet, weil die Merkmale des kennzeichnenden



Teils des Anspruchs 1 gemal den Ausflihrungen im Einspruchsschriftsatz aus

unterschiedlichen Entgegenhaltungen hergeleitet werden.

Auch wenn davon ausgegangen wird, daf3 der in der Streitpatentschrift gewurdigte
Stand der Technik, insbesondere die gattungsgemafRe deutsche Patentschrift
40 07 508, in das Einspruchsvorbringen mit einbezogen wird, moégen durch diese
zusatzliche Druckschrift die Merkmale des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt
sein. Gleichwohl fehlen zur Uberprifung der behaupteten mangelnden
erfinderischen Tatigkeit detaillierte Angaben, inwiefern es naheliegen konnte, die
einzelnen Merkmale des Anspruchs 1 miteinander zu kombinieren und eine flexi-
ble Ganzstahlwellenkupplung in der im Anspruch 1 des Streitpatentes angegebe-
nen Weise auszubilden. Hierzu enthalt der Einspruchsschriftsatz keine Ausflh-
rungen. Dort wird lediglich naher ausgefihrt, da® das die Zwischenhilse betref-
fende Merkmal 1.1, wonach die beiden Kupplungshalften tber jeweils einen La-
mellenpaketkranz mit den Anschluf3flanschen einer die beiden Kupplungshalften
verbindenden Zwischenhilse verbunden sind, jeweils aus dem Katalog
"AMERIFLEX GP, General Purpose Couplings" von Zurn Industries, Inc, dem
Katalog Nr430 D/EN 1.89 "ARPEX, Ganzstahlkupplungen" der Fa. Flender AG
oder aus der deutschen Patentschrift 34 43 485 bekannt sei, und die weiteren
Ausfuhrungen sind darauf gerichtet, mit dem Katalog Nr.BK 157/82
"BOGENZAHN-KUPPLUNG, Normbaureihe SB" der Fa. Tacke oder der deut-
schen Patentschrift 40 07 508 das im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1
noch verbleibende Merkmal 1.2 als bekannt nachzuweisen. Da sich der letzte Ab-
satz der Ausfuhrungen unter VI b ausschliellich mit dem mangelnden, nicht zu
prufenden technischen Fortschritt befal3t, hat die Einsprechende allenfalls zur Be-
kanntheit der einzelnen Merkmale 1.1 und 1.2 Stellung genommen, ohne dabei
auf die Merkmalskombination des Patentgegenstandes einzugehen. Es wurde
somit nicht im einzelnen dargelegt, welche Grinde den Fachmann veranlassen,
die jeweiligen Merkmale 1.1 und 1.2, die gemal’ den Ausfihrungen des Ein-
spruchs aus den verschiedenen genannten Druckschriften bekannt sein sollen,

und die gattungsgemafllen Merkmale zur Bildung des Patentgegenstandes zu-



sammenzufiuhren. Insbesondere bleibt dabei auch unerortert, weshalb der Fach-
mann den Katalog Nr. BK 157/82 "BOGENZAHN-KUPPLUNG SB" aufgreift, der
im Gegensatz zum Patentgegenstand eine Bogenzahnkupplung mit einer elek-
trisch unterbrochenen Aufienhllse betrifft und somit eine gattungsfremde Ausfih-

rung zum Inhalt hat.

Zudem sind die technischen Zusammenhange zwischen der deutschen Patent-
schrift 40 07 508 und dem Patentgegenstand bzw dem Merkmal 1.2, wonach auf
jedem Spannbolzen im Bereich des Lamellenpaketkranzes eine Spannblichse
sitzt, die aus einem nicht eisenhaltigen Werkstoff besteht, unvollstandig aufgezeigt
worden. Denn die zugehodrigen Ausfuhrungen im Einspruchsschriftsatz weisen nur
darauf hin, dal} die gummielastische Auskleidung auch eine Bichse sein kann, die
den Spannbolzen umgibt. Obwohl daran anschlieRend ausgefuhrt wird, da® damit
aus der deutschen Patentschrift 40 07 508 das Merkmal 1.2 offenbart sei, geht die
Einsprechende sachlich nur auf einen Teil des Merkmals 1.2 ein und lal3t die nicht
unwesentliche Ausbildung der Spannblchse und deren spezielle Anordnung
innerhalb der Kupplung unbericksichtigt. Aufgrund dieses und der zuvor
angesprochenen Mangel ist durch das Einspruchsvorbingen nicht erkennbar,
welche gedanklichen Uberlegungen des Fachmannes dem genannten Stand der
Technik zugrundezulegen sind, um zum vollstandigen Patentgegenstand zu
gelangen. Die fur den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit bzw man-
gelnden erfinderischen Tatigkeit angegebenen Umstande sind somit nicht ausrei-
chend spezifiziert und unvollstandig. Sie ermoglichen dem Patentamt infolgedes-
sen nicht, das Patent auf den geltend gemachten Mangel zu Uberprifen. Der

Einspruch ist somit nicht ausreichend substantiiert.

2. Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluf3 vom 15. Oktober 1998 ohne nahere
Begrundung die Zulassigkeit des Einspruchs bejaht und das Patent wegen
mangelnder erfinderischer Tatigkeit widerrufen. Da die Zulassigkeit des Ein-

spruchs in jedem Verfahrensstadium vorrangig zu prufen ist und der Senat aus
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den zuvor dargelegten Grinden die Unzulassigkeit des Einspruchs festgestellt hat,

ist es ihm somit verwehrt, hier eine sachliche Entscheidung zu fallen.

Riegler Heyne Schmidt-Kolb Sperling

Cl



