BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 28/01 Verkindet am
15. Juli 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
6.70



betreffend das Patent 39 27 880
wegen Unzulassigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mindliche Verhandlung
vom 15. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schilke, den Richter Knoll und
die Richterin Plaschel

beschlossen:

Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurickgewiesen.

Kosten werden nicht auferlegt.

Griinde

Auf die am 23. August 1989 beim Patentamt eingereichte Patentanmeldung wurde
ein Patent mit der Bezeichnung "Verfahren und Anlage zum Beschichten von Ge-
genstanden mit haufig wechselndem Farbmaterial" erteilt. Die Erteilung wurde am

30. Juli 1998 verdffentlicht. Das Patent umfasst 21 Patentanspriiche.

Die nebengeordneten Patentanspriche 1 und 10 haben, versehen mit einer Merk-
malsgliederung (die der Merkmalsgliederung der Patentinhaberin und derjenigen

im angefochtenen Beschluss entspricht), folgenden Wortlaut:

"1. Verfahren zum Beschichten von Gegenstanden, wie beispiels-

weise Fahrzeugkarossen, mit haufig wechselndem Farbmaterial,

a bei dem jeder Gegenstand nacheinander in zwei oder mehr
aufeinanderfolgenden Beschichtungsstationen unter Verwen-

dung mindestens je einer Spruhvorrichtung mit jeweils ge-



wunschtem Farbmaterial beschichtet wird,
und bei dem vor einem Farbmaterialwechsel die von einem
Vorratsbehaltersystem zu der Spruhvorrichtung fihrende Lei-

tung entleert und gereinigt wird,

dadurch gekennzeichnet,

c

dass vor Beginn der Beschichtung eines Gegenstands mit ei-
nem gegebenen Farbmaterial eine Stichleitungsanordnung,
die von einem dieses Farbmaterial enthaltenden Vorratsbe-
halter in jede Beschichtungsstation fihrt, mit diesem Farb-
material gefullt wird,

dass vor Beginn der Beschichtung eines weiteren Gegen-
standes mit einem anderen Farbmaterial eine weitere Stich-
leitungsanordnung, die von einem das andere Farbmaterial
enthaltenden Vorratsbehalter in jede Beschichtungsstation
fuhrt, mit dem anderen Farbmaterial gefullt wird,

dass zur Beschichtung die Sprihvorrichtung in der Beschich-
tungsstation selektiv an diejenige Stichleitungsanordnung an-
geschlossen wird, die das jeweils bendtigte Farbmaterial ent-
halt, und

dass die Stichleitungsanordnung vor einem Farbmaterial-
wechsel und vor dem Reinigen in den Vorratsbehalter ent-

leert wird, aus dem sie zuvor gefillt worden war."

"10. Beschichtungsanlage insbesondere zum Durchfuhren des

Verfahrens nach einem der vorangehenden Ansprlche,

g

mit einer Anzahl n von Beschichtungsstationen zur Beschich-
tung von Gegenstanden mit Material haufig wechselnder Far-
be,

mit mindestens einer Spruhvorrichtung in jeder Station

und mit einem den Stationen gemeinsamen Vorratsbehalter-

system mit einer Vielzahl von Vorratsbehaltern fur jeweils an-



deres Farbmaterial, die Uber Leitungen selektiv mit den
Spruhvorrichtungen verbindbar sind,

dadurch gekennzeichnet,

[ dass mindestens n+1 Stichleitungsanordnungen (12) vorge-
sehen sind, die von dem gemeinsamen Vorratsbehalter-
system (10),

k  wo sie losbar an je einen der Vorratsbehalter (11) anschliel3-
bar sind,

[ in alle Beschichtungsstationen (1-4) zu je einer Anschlussan-
ordnung (15) fuhren,
durch die je eine Spruhvorrichtung (7) selektiv mit einer der

n+1 Stichleitungsanordnungen (12) verbindbar ist."

Gegen das Patent wurde am 29. Oktober 1998 Einspruch erhoben, mit dem der
Widerruf des Patents wegen fehlender Patentfahigkeit begehrt wird.

Die Einsprechende beruft sich im Einspruchsschriftsatz auf die vorveroffentlichten

Druckschriften

E1 Taschenbuch fur Lackierbetriebe 1985, S 327-337

E2  "Zentrale Materialversorgungsanlagen" in Industrie Lackierbetrieb, 52. Jahr-
gang 5/1984, S 166-172

E3  "Lack-Fernversorgung" in Oberflache + JOT 1977, Heft 9, S 458-460

und tragt vor, die Merkmale der Anspriche 1 bis 21 seien entweder neuheits-
schadlich vorbekannt oder beruhten nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Zu
Patentanspruch 1 wird vorgetragen, die kennzeichnenden Merkmale c bis e (= a
bis ¢ nach der nur den kennzeichnenden Teil betreffenden Merkmalsgliederung
der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz) hatten Gberhaupt nichts mit der in
der Patentschrift angegebenen Aufgabe zu tun. Es sei nicht nur naheliegend und

selbstverstandlich, sondern auch Stand der Technik, dass die einzelnen Stichlei-



tungen zunachst mit Farbe gefiillt werden mussten, ehe gearbeitet werden kénne;
die Merkmale c bis e gehorten daher in den Oberbegriff von Anspruch 1. Das ein-
zige Merkmal, das einen Beitrag zur Losung der Aufgabe leiste, sei das Merkmal f
(= d nach der Merkmalsgliederung im Einspruchsschriftsatz), das jedoch aus dem
Stand der Technik bekannt sei. Insoweit werde auf eine Textstelle aus dem Ta-
schenbuch fur Lackierbetriebe, S 331 unten (E1), verwiesen, die eine Ringleitung
beschreibe, wobei das Lackmaterial kontinuierlich aus einem druckfreien Behalter
uber ein Leitungssystem (Ringleitung) zum Verbrauch und wieder zurtick gepumpt
werde. Es sei branchenbekannt gewesen, dass die Ringleitungen mit Druckluft in
den Vorratsbehalter entleert wurden. Der Anspruch 1 spreche zwar von einer
Stichleitungsanordnung und nicht von einer Ringleitung, dies andere aber nichts
an der Beurteilung der Schutzfahigkeit, denn eine Stichleitung kénne ebenso wie
eine Ringleitung in den Vorratsbehalter entleert werden, und dies so vorzusehen,
sei nicht erfinderisch.

Zu Patentanspruch 10 wird vorgetragen, dass fur ihn dasselbe gelte wie fur An-
spruch 1; auch hier sei von Stichleitungen/Stichleitungsanordnungen die Rede,
obwohl die Anlage im Reinigungstakt sowohl mit Stichleitungen als auch mit einer
Ringleitung arbeite. Am Ende der Einspruchsbegrindung benennt die Einspre-
chende 5 Unternehmen und tragt insoweit vor, diese hatten bereits vor dem Priori-
tatstag des angegriffenen Patents Anlagen mit mehreren Ringleitungen verwen-
det, durch die Lacke wahrend des Normalbetriebes und zum Reinigen in die spei-
senden Behalter zurlickgedrickt wirden. Zum Nachweis flr branchentbliches
Fachwissen verweist sie ferner auf die Druckschriften "Zentrale Materialversor-

gungsanlagen" (E2) und "Lack-Fernversorgung" (E3).

Durch Beschluss vom 2. Mai 2001 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts den Einspruch als unzuldssig verworfen. Zur Begrindung
ist ausgefuhrt, die Einspruchsbegrindung befasse sich nur mit einem Teilaspekt
des Streitpatents. Nur hinsichtlich des Merkmals f des Anspruchs 1 sei ein druck-
schriftlicher Stand der Technik genannt und eine mangelnde erfinderische Tatig-

keit festgestellt worden. Ferner sei die Einsprechende in der Bemerkung, dass die



Merkmale c bis e in den Oberbegriff gehérten und es nicht nur naheliegend und
selbstverstandlich, sondern auch Stand der Technik sei, dass die einzelnen Stich-
leitungen zunachst mit Farbe geflllt werden mussten, ehe gearbeitet werden kon-
ne, nur auf Merkmal ¢ im einzelnen eingegangen. Nachdem die Merkmale ¢ und f
nur einen Teil des Verfahrens betrafen und es die Einsprechende versaumt habe,
auf das Zusammenwirken der einzelnen Merkmale einzugehen, sei eine ab-
schlieBende Beurteilung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit den Angaben der
Einsprechenden nicht moéglich. Auch die Begrindung zu Anspruch 10 sei nicht
ausreichend, zumal dieser gegenuber Anspruch 1 noch weitere Vorrichtungsmerk-
male aufweise. Falls mit der Nennung von diversen Anwendern eine offenkundige

Vorbenutzung geltend gemacht werden sollte, sei auch diese nicht substantiiert.

Hiergegen wendet sich die Einsprechende mit der Beschwerde und tragt zur Be-
grundung vor, es seien nicht nur drei Literaturstellen benannt worden, sondern
diese seien ausfuhrlich diskutiert worden. Das Kennzeichen des Anspruchs 1 sei
in die vier Merkmale c bis f (= a bis d nach der Merkmalsgliederung im Einspruchs-
schriftsatz) unterteilt worden und im anschlieRenden Absatz sei auf samtliche vier
Merkmale eingegangen worden, mogen auch die Merkmale ¢ bis e gemeinsam
und kurz abgehandelt worden sein, was nicht nur durch die Sachlage gerechtfer-
tigt, sondern im genannten Absatz begrindet worden sei. Insoweit sei zu berlck-
sichtigen, dass die Beschreibungseinleitung des Patents recht knapp gehalten sei.
Es sei kein druckschriftlicher Stand der Technik angegeben und keine merkmals-
mafige Abgrenzung gegenuber dem Stand der Technik vorgenommen worden.
Es werde auch nicht gesagt, wie die Aufgabe konkret gelost werde. Auf das ober-
begriffiche Merkmal a habe sie nicht eingehen mussen, denn in der Beschrei-
bungseinleitung werde davon ausgegangen, dass das oberbegriffiche Merkmal a
zum Stand der Technik gehore, wodurch die Patentinhaberin selbst zugestehe,
dass es vorbekannt sei. Die kennzeichnenden Merkmale c, d und e seien bei Be-
schichtungsverfahren mit Farbwechseln eine Selbstverstandlichkeit. Das Merk-
mal ¢ musse sein, denn es sei nicht anders denkbar, dass die Stichleitung gefullt

sei, bevor gespruht werde. Entsprechendes gelte fur Merkmal d; dass es zwei



Stichleitungen gebe, sei ebenfalls Stand der Technik, wie sich aus der Druckschrift
"Zentrale Materialversorgungsanlagen”, S 171 (E2) ergebe. Entsprechendes gelte
ebenfalls fur Merkmal e, denn die Schnelligkeit, mit der man arbeite, sei im Stand
der Technik bereits geldst, wie sich aus S 171, 2. Absatz der E2 ergebe. Auch bei
Patentanspruch 10 sei zu berucksichtigen, dass die Patentinhaberin durch die Zu-
ordnung von Merkmalen in den Oberbegriff selbst zugestehe, dass diese Merkma-
le bekannt seien. Sie stelle ferner klar, dass sie sich nicht auf offenkundige Vorbe-
nutzung berufe. Den Kostenantrag der Patentinhaberin halte sie flr unbegrindet,
denn angesichts der Besonderheiten des Falls - man wisse nicht, was die Merk-

male eigentlich sollten - sei ein besserer Einspruch nicht moglich gewesen.

Die Einsprechende stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuruckzuweisen und der Einsprechenden die

Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Patentinhaberin tragt vor, die pauschale Abhandlung der ersten drei kenn-
zeichnenden Merkmale sei nicht geeignet gewesen, dem Patentamt ohne weiteres
eine abschlieBende Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstands des An-
spruchs zu ermoglichen. Die Einsprechende habe nicht vorgetragen, warum diese
Merkmale technisch notwendig seien und wo dies im Stand der Technik nachweis-
bar sei. Selbst wenn das Patent unklar sei, wie die Einsprechende behaupte, ver-
ringere dies nicht die Anforderungen an die Substantiierung des Einspruchs. Die
Figur 1 der Patentschrift zeige im Ubrigen die Komplexitat des Merkmals a, das im
Einspruchsschriftsatz Gberhaupt nicht angesprochen worden sei. In der Verteilung
der Merkmale auf Oberbegriff und Kennzeichen liege auch kein Eingestandnis ei-

ner fehlenden erfinderischen Tatigkeit. Auch das Merkmal e sei Uberhaupt nicht



angesprochen worden, das hinsichtlich der Charakterisierung als "selektiv" jedoch
ein wichtiges Merkmal der Erfindung sei. Da bekannt sein durfte, dass in der Ein-
spruchsbegrindung die Befassung nur mit einem Teilaspekt nicht genlge, halte

sie den Kostenantrag fur begrindet.

Die zulassige Beschwerde ist unbegrundet. Der Einspruch gegen das Patent ist
unzulassig, da er nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen genugenden Wei-

se begrundet worden ist.

Gemal § 59 Abs 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtferti-
gen, im einzelnen anzugeben. Dieses Erfordernis ist in standiger Rechtsprechung
dahingehend zu verstehen, dass eine so vollstdndige Darlegung der Tatsachen zu
erfolgen hat, dass Patentamt und Patentinhaber daraus abschlieiende Folgerun-
gen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen koénnen;
sie sollen allein anhand der mitgeteilten Umstande, ohne eigene Ermittlungen, in
die Lage versetzt sein, zu prufen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist
(vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 59 Rdn 66; Busse, PatG, 5. Aufl, § 59 Rdn 66, mwN).
Hierfir muss grundsatzlich eine Auseinandersetzung mit der gesamten patentier-
ten Lehre stattfinden, denn eine Befassung nur mit einem Teilaspekt der Erfindung
macht den Einspruch unzulassig (vgl BGH BIPMZ 1988, 250 - Epoxidation). Wenn
sich die Einspruchsbegrindung mit dem Kern der Erfindung auseinandersetzt, ist
es aber unschadlich, dass nicht jedes einzelne Merkmal behandelt wird (vgl
Schulte, aa0O, § 59 Rdn 70; Busse, aaO, § 59 Rdn 70).

Diesen Anforderungen an die Begrundungspflicht ist die Einsprechende nicht hin-
reichend nachgekommen. Die Einsprechende hat in ihrer Einspruchsbegrindung
zum Patentanspruch 1 von den insgesamt sechs Merkmalen ausdrucklich Uber-

haupt nur die vier kennzeichnenden Merkmale c bis f bei der Begrindung fehlen-



der Patentfahigkeit erwahnt, die Merkmale a und b des Oberbegriffs dagegen
nicht. Das Merkmal a des Oberbegriffs ist, ohne dass es als Merkmal a bezeichnet
wird, nur bei der Wiedergabe der Beschreibung des Patents eingangs der Ein-
spruchsbegrindung aufgefuhrt, ohne dass es in irgendeiner Weise gewurdigt und
- sei es auch nur pauschal - in Bezug zu einer der drei genannten Entgegenhaltun-
gen gesetzt wird. Selbst eine pauschale Bezugnahme auf eine Entgegenhaltung
hatte bei Merkmalen des Oberbegriffs allenfalls dann ausreichend sein kdnnen,
wenn es sich bei dieser Entgegenhaltung um einen Stand der Technik handelt, der
in dem angegriffenen Patent selbst als gattungsbildend gewdurdigt ist (vgl zB die
Senatsentscheidung 10 W (pat) 62/00 vom 5.10.01; 7 W (pat) 45/00 vom
17. 01. 01; beide in juris). Vorliegend ist jedoch weder eine pauschale Bezugnah-
me erfolgt noch ist eine der drei genannten Entgegenhaltungen als Stand der
Technik in der Patentschrift des angegriffenen Patents genannt. Ein Bezug des
oberbegriffichen Merkmals a zu den genannten Entgegenhaltungen drangt sich

angesichts seiner Komplexitat auch nicht von selbst auf.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden kann auch nicht deshalb, weil das
Merkmal a des Patentanspruchs 1 im Oberbegriff erscheint, von einer Befassung
mit ihm abgesehen werden. Gegenstand der Prufung auf Patentfahigkeit ist die
Gesamtheit aller Merkmale in Oberbegriff und Kennzeichen (vgl Schulte, aaO, § 4
Rdn 11, 34 Rdn 74 mwN), wobei es fur die Beurteilung der Schutzfahigkeit eines
Patents nach standiger Rechtsprechung ohne Bedeutung ist, ob ein bestimmtes
Merkmal im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs er-
scheint; maldgebend ist insoweit allein die tatsachliche Sachlage, insbesondere
der nach der tatsachlichen Sachlage zu beurteilende Stand der Technik (vgl BGH
BIPMZ 1994, 281 - Muffelofen). Die Einspruchsbegrindung muss sich daher
grundsatzlich auch auf die Merkmale des Oberbegriffs erstrecken (so auch
BPatGE 35, 263, 266). Daran fehlt es hier, denn mit Merkmal a des Oberbegriffs
hat sich die Einspruchsbegrindung, wie ausgefuhrt, Gberhaupt nicht auseinander-
gesetzt. Zum Merkmal b des Oberbergriffs wird, ohne dass es als Merkmal b be-

zeichnet wird, zu pauschal und ohne Herstellung eines Bezugs zu einer der drei
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genannten Entgegenhaltungen vorgetragen, es liege auf der Hand, dass die Lei-
tung im Zusammenhang mit den haufigen Farbwechseln, die es erforderlich mach-
ten, einen Vorratsbehalter mit einer anderen Farbe an eine der Leitungen anzu-
schliel3en, geleert und gereinigt werden misse, damit nicht die zuletzt verarbeitete

Farbe die neue Farbe verschmutze.

Soweit die Einsprechende in ihrer Einspruchsbegrindung zum Patentanspruch 1
zu den kennzeichnenden Merkmalen c bis e vortragt, diese hatten Uberhaupt
nichts mit der Aufgabe des Patents zu tun, sie gehdrten angesichts ihrer Selbst-
verstandlichkeit in den Oberbegriff von Anspruch 1, ist damit schon kein Ein-
spruchsgrund iSd § 21 Abs 1 PatG behauptet. Die vermeintlich unrichtige Vertei-
lung von Merkmalen auf Oberbegriff und Kennzeichen des Anspruchs ist kein Ein-
spruchsgrund (vgl Schulte, aaO, § 21 Rdn 26). Der weitere Vortrag zu den kenn-
zeichnenden Merkmalen c bis e erschopft sich dann in der Behauptung, es sei
nicht nur naheliegend und selbstverstandlich, sondern auch Stand der Technik,
dass die einzelnen Stichleitungen zunachst mit Farbe gefullt werden mussen, ehe
gearbeitet werden konne. Damit sind schon von vornherein nur die Merkmale ¢
und d angesprochen, denn nur diese befassen sich mit der Befullung einer Stich-
leitungsanordnung mit Farbmaterial. Dieser Vortrag berucksichtigt nicht nur nicht
hinreichend, dass es um die Befullung erst einer und dann einer anderen Leitung
geht, sondern lasst auch jegliche Bezugnahme auf die Entgegenhaltungen vermis-
sen. Zudem liegt in der bloRen Behauptung einer Selbstverstandlichkeit ein Wert-
urteil, aber kein Vortrag einer Tatsache (vgl hierzu BPatGE 37, 233). Das Vorlie-
gen einer Selbstverstandlichkeit hatte naher erlautert werden mussen (vgl BPatGE
35, 263, 267 zur Erlauterungsbedurftigkeit der Behauptung "rein handwerklicher
Malnahmen"). Dieser Vortrag ist daher zu pauschal, um zu erkennen, auf welche
Tatsachen sich die Behauptung fehlender erfinderischer Tatigkeit vorliegend
stltzt. Mit diesem Vortrag wird auch nicht das kennzeichnende Merkmal e ange-
sprochen, denn bei diesem Merkmal geht es nicht um die Beflllung mit Farbmate-
rial, sondern um den selektiven Anschluss der Spruhvorrichtung an diejenige

Stichleitungsanordnung, die das jeweils benotigte Farbmaterial enthalt. Mit Merk-
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mal e hat sich die Einspruchsbegriindung somit ebenfalls tGberhaupt nicht ausein-
andergesetzt. Dieses Merkmal wird in der Beschreibung des angegriffenen Pa-
tents (Sp 4, Z 7ff) als Voraussetzung fur das unterbrechungsfreie Beschichten von
mehreren aufeinanderfolgenden Gegenstanden mit mehreren verschiedenen Far-
ben angegeben, ist also, wie der Patentinhaberin zu folgen ist, ein wichtiges Merk-
mal der Erfindung. Die Einsprechende hat zwar in der mundlichen Verhandlung
nahere Ausfuhrungen dazu gemacht, warum die Merkmale c bis e selbstverstand-
lich seien und diese auch in Bezug zu einer der Entgegenhaltungen gesetzt, in der
Einspruchsbegrindung ist dies aber so nicht enthalten, so dass keine andere Be-
urteilung gerechtfertigt ist. Denn fur die Zulassigkeit des Einspruchs kann nur das
innerhalb der Einspruchsfrist eingereichte Vorbringen berucksichtigt werden, § 59
Abs 1 Satz 5 PatG.

Lediglich zu dem kennzeichnenden Merkmal f des Patentanspruchs 1, das nur ei-
nen Teilaspekt der Erfindung darstellt, enthalt die Einspruchsbegrindung einen
hinreichenden Vortrag. Dies reicht aber fur die Zulassigkeit des Einspruchs nicht
aus. Denn angesichts der vollig fehlenden Befassung mit den Merkmalen a und e
sowie der nur unzureichenden Befassung mit den Merkmalen ¢ und d des Patent-
anspruchs 1 waren Patentamt und Patentinhaberin allein mit den Ausfuhrungen in
der Einspruchsbegrindung nicht in der Lage, das Vorliegen des behaupteten Wi-
derrufsgrundes ohne eigene Ermittlungen prifen zu kdnnen. Noch weniger ist dies
mit den Ausflhrungen zu dem nebengeordneten Patentanspruch 10 des angegrif-
fenen Patents der Fall, denen erst recht keine Auseinandersetzung mit den ge-
samten Merkmalen des Patentanspruchs zu entnehmen ist. Der Einspruch erweist

sich damit als formal unvollstandig.

Der Antrag der Patentinhaberin, der Einsprechenden die Kosten des Beschwerde-
verfahrens aufzuerlegen, hat keinen Erfolg. § 80 Abs 1 PatG geht von dem Grund-
satz aus, dass jeder Beteiligte seine Kosten selbst tragt. Eine Ausnahme kommt
nur in Betracht, wenn Umstande vorliegen, die eine Kostenauferlegung nach billi-

gem Ermessen als angebracht erscheinen lassen, so etwa bei kaum hinreichender
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Erfolgsausicht der Beschwerde oder bei Verstol3 gegen die prozessuale Sorgfalts-
pflicht (vgl Schulte, aaO, § 80 Rdn 6, 10 ff). Derartige Umstande sind hier nicht
festzustellen. Die Einsprechende ist zwar im Beschwerdeverfahren unterlegen,
doch vermag das Unterliegen fur sich allein grundsatzlich nicht die Kostenauferle-
gung zu rechtfertigen. Im Ubrigen kann die Beschwerdeeinlegung nicht als von
vornherein derart aussichtslos angesehen werden, dass sie vorwerfbar oder mut-

willig erscheint.

Schiilke Knoll Pischel
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