BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 333/04

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 196 25 589

hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am

26. Januar 2006 unter Mitwirkung ...

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass der Einspruch vom 25. Juni 2004 un-

zulassig ist.
2. Nach Riucknahme des unzulédssigen Einspruchs ist das Ein-

spruchsverfahren beendet.

Grinde

Die Patentinhaberin hat das Patent mit der Bezeichnung "Naherungsschalter" am
27. Juni 1996 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Die Patenter-

teilung wurde am 25. Marz 2004 veroffentlicht.
Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

"1. N&herungsschalter (1) mit einem Gehause (2) und einer in

dem Gehause (2) angeordneten Schalterelektronik (4),

a) wobei die Schalterelektronik (4) wenigstens ein Anzeige-

element (26), wie eine Leuchtdiode, aufweist, und

b) wobei im Geh&use (2) eine Anzeigedffnung (29) mit einem
darin angeordneten Anzeigefenster (30) fir das Anzeige-

element (26) vorgesehen ist,



dadurch gekennzeichnet, dass

c) die Schalterelektronik (4) einen von auf3en her bedienba-
ren Taster (27) oder ein von aul3en her bedienbares Po-

tentiometer (28) aufweist,

d) im Gehé&use (2) eine Betatigungsoffnung (31) mit einer da-
rin angeordneten membranartigen Dichtung (32) fir den
Taster (27) oder das Potentiometer (28) vorgesehen ist

und

e) das Anzeigefenster (30) und die Dichtung (32) einteilig

ausgebildet sind

f) und aus einem transparenten, thermoplastischen Material
hergestellten Teil bestehen, das zur ausschliel3lichen Ab-
dichtung der Anzeigedffnung (29) und der Betéatigungsoff-
nung (31) dient."

Hinsichtlich des Wortlauts der abhangigen Patentanspriche 2 bis 8 wird auf die

Patentschrift Bezug genommen.

Mit ihrem Einspruch vom 25. Juni 2004 macht die Einsprechende geltend, das Pa-
tent sei in vollem Umfang wegen fehlender Patentfahigkeit zu widerrufen.

Zur Begrindung tragt sie vor, der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei
durch eine offenkundige Vorbenutzung der faseroptischen Verstarker AFP 946 S
und AFV 946 S vorweggenommen. Die FirmaA...-GmbH, die ih-
ren Namen zwischenzeitlich in B... GmbH geandert habe, habe
diese faseroptischen Verstarker in Deutschland vertrieben, die von der in Frank-
reich ansassigen Firma C... hergestellt worden seien. Hierzu legt sie Produktin-

formationen der Firma B... vor und zwar als



E1l "Faseroptischer Verstarker mit Teach-In-Funktion, Serie
AF_946 S" und als
E3 "GLASS FIBRE OPTIC SENSOR AFV 946 S",

die jeweils auf der zweiten Seite den Copyrighthinweis "Eltrotec 11/95" bzw. die
Angabe "Edition 03/95" enthielten. Die als

E2 vorgelegte weitere Produktinformation "PLASTIC FIBRE OP-
TIC SENSOR AFP 946"

trage den Vermerk "Edition 03/95".

Diese Produktinformationen seien vor dem Anmeldetag des Patents ohne Ge-
heimhaltungsverpflichtung verteilt worden und damit 6ffentlich zuganglich gewe-
sen. Die Einsprechende benennt als Zeugen fir die 6ffentliche Zuganglichkeit der
Dokumente E1 bis E3 den Geschéaftsfuhrer der FirmaB.... Ferner wird er
als Zeuge dafur benannt, dass faseroptische Verstarker AFP 946 S und
AFV 946 S durch die FirmaB... vor dem 27.Juni1996 ohne Geheimhal-
tungsverpflichtung an Dritte verkauft worden seien.

Die daruber hinaus als Anlagen

E4a und E4b (letztgenannte mit handschriftichen Anmerkungen)

vorgelegten Fotografien

zeigten den von der FirmaB... vertriecbenen Verstarker, der baugleich zu
den faseroptischen Verstarkern sei, welche in den Produktinformationen E1 bis E3
beschrieben seien. Die Fotografien enthielten eine Abbildung des faseroptischen
Verstarkers nach einer teilweisen Zerlegung, wobei sich dieser von dem in E1 bis
E3 gezeigten Verstarker im Wesentlichen nur dadurch unterscheide, dass die An-

zeigeoberflache anders beschriftet sei.



Zu allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 tragt die Einsprechende im
Einzelnen vor, diese seien jeweils den vorgelegten Fotografien E4a und E4b zu
entnehmen, so dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu gegentber

der offenkundigen Vorbenutzung sei.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Mit Eingabe vom 23. Juni 2005 hat sie ihren Einspruch zuriickgenommen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulassig zu verwerfen und das Patent in un-

verandertem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sie bestreitet, dass der auf den Fotografien E4a und E4b gezeigte Verstarker vor
dem Anmeldetag des Streitpatents der Offentlichkeit zugénglich gemacht worden
sei. Er gehore nicht zum Stand der Technik, was auch von der Einsprechenden
nicht behauptet werde, da diese ausgefuihrt habe, der Verstarker unterscheide
sich von den in den Dokumenten E1 bis E3 gezeigten im Wesentlichen nur da-
durch, dass die Anzeigeoberflache anders beschriftet sei. Die auf eine offenkundi-
ge Vorbenutzung gestutzte Einspruchsbegrindung sei nur dann ausreichend sub-
stantiiert, wenn konkrete Angaben gemacht wirden, was, wo, wann und durch
wen geschehen und wodurch es der Offentlichkeit zugangig gemacht worden sei.
Daran fehle es, denn selbst wenn die Produktinformation E1 vor dem Anmeldetag
der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sei, so folge daraus noch nicht,
dass auch entsprechende Gerate vor diesem Zeitpunkt vertrieben worden seien.
Hierzu hatte die Einsprechende Belege in Form von Lieferscheinen und derglei-

chen vorlegen mussen. Der hierfir angebotene Zeuge kdnnte den erforderlichen



Tatsachenvortrag, der innerhalb der Einspruchsfrist hatte vorgebracht werden

mussen, nicht ersetzen.

Der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch ist unzuldssig, da das innerhalb
der Einspruchsfrist erfolgte Vorbringen zur offenkundigen Vorbenutzung nicht hin-
reichend substantiiert ist.

Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch recht-
fertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen anzugeben. Diese Vor-
aussetzung ist nur erfillt, wenn die fir die Beurteilung des behaupteten Widerrufs-
grundes malf3geblichen Umstande so vollstandig dargelegt sind, dass der Patentin-
haber und das Patentamt daraus abschlieende Folgerungen fir das Vorliegen
oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen kénnen (BGH GRUR 1972, 592
"Sortiergerat"; 1987, 513 "Streichgarn™; 1993, 651 "Tetraploide Kamille").

Beruft sich die Einsprechende auf fehlende Patentfahigkeit des patentierten Ge-
genstandes infolge einer offenkundigen Vorbenutzung, sind daher bestimmte An-
gaben in dreierlei Hinsicht erforderlich (BGH BIPMZ 1998, 201 "Tabakdose"): Die
Einspruchsbegriindung muss einen bestimmten Gegenstand der Benutzung be-
zeichnen, damit tberpruft und festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls in-
wieweit er den patentgemafien Gegenstand vorwegnimmt oder nahe legt. Ferner
ist die Angabe bestimmter Umstande der Benutzung dieses Gegenstandes im Sin-
ne des 8 3 Abs. 1 PatG erforderlich, damit Gberpruft und festgestellt werden kann,
ob er der Offentlichkeit zugéanglich gemacht worden ist. SchlieRlich bedarf es einer
nachprifbaren Angabe dazu, wann der Gegenstand in dieser Weise genutzt wor-

den ist.

Die Einsprechende ist dieser Begrindungspflicht nicht vollstdndig nachgekom-
men. Zwar hat sie durch Vorlage von E1 bis E3 einen Gegenstand bezeichnet, der
den Gegenstand des erteilten Patentanspruch 1 vorwegnehmen soll. Es fehlt aber

ein Tatsachenvortrag, der geeignet ist zu belegen, dass die mit den Produktinfor-



mationen E1 bis E3 beworbenen Verstarker auch tatsachlich der Offentlichkeit in
einer Weise zuganglich gemacht wurden, dass Dritte vorbehaltlos den Gegen-
stand der Vorbenutzung hétten zur Kenntnis nehmen kénnen. Zum Beleg der Be-
nutzungshandlung hatte es z. B. der konkreten Benennung eines Empfangers, ins-
besondere unter Vorlage von zumindest einem Lieferschein Uber die Gegenstande
der Vorbenutzung bedurft. Der Hinweis auf die Produktinformationen kann diesen
fehlenden Sachvortrag nicht ersetzen, da damit ein tatsachlicher Vertrieb der an-

geblich vorbenutzten Gegenstande nicht zwangslaufig verbunden ist.

Die Ausfuhrungen der Einsprechenden in diesem Zusammenhang beschrédnken
sich lediglich auf den folgenden Satz (vgl. Seite 7 vor 1.1.3 der Einspruchsschrift):

"Ferner wird D... als Zeuge dafir benannt, dass faser-
optische Verstarker AFP 946 S und AFV 946 S durch die A...-
GmbH vor dem 27.Juni1996 ohne Geheimhaltungs-

verpflichtung an Dritte verkauft wurden."

Damit nennt die Einsprechende zwar ein mdgliches Beweismittel, es fehlt jedoch
der dem Beweisangebot zugrunde liegende substantiierte Tatsachenvortrag einer
relevanten Vorbenutzung und deren ndherer Umstande im Sinne des 8§ 3 Abs. 1
PatG.

Zwar konnte sich eine konkrete Darlegung der Umstande unter Umstanden eribri-
gen, wenn es sich bei dem Verstarker um ein Serienprodukt handeln wirde (vgl.
hierzu BPatG Mitt. 1984, 115, Ls1, Il. 1.). Auch dazu hat jedoch die Einsprechende
nichts vorgetragen. Vielmehr lasst die lediglich pauschale Angabe, dass entspre-
chende Verstarker "an Dritte" verkauft wurden, nicht auf ein Serienprodukt oder ei-
ne Vielzahl gelieferter Verstarker schlieRen. Auch hat die Einsprechende weder
Stiickzahlen verkaufter Verstarker noch die Auflage und Verteilung ihrer Produkt-

informationen angegeben.



Diese unzureichende Substantiierung kann durch den von der Einsprechenden als
Beweis angebotenen Zeugen nicht behoben werden, weil die Benennung von
Zeugen die innerhalb der Einspruchsfrist vorzubringenden tatséchlichen Angaben
nicht ersetzen kann (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., 8§ 59 Rdn. 71 m. w. N.).

gez.
Unterschriften



