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Authentifizierungssystem

Zu den formalen Anforderungen an einen sich fur die (einzige) Geltendmachung des Wi-
derrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG auf einen druckschriftlichen Stand der Technik
stitzenden Einspruch (Anschluss an BGH GRUR 2009, 1089 Leistungshalbleiterbauele-
ment; Abgrenzung zu BPatG [23. Senat] GRUR 2009, 285 und BPatG [20. Senat]
20 W (pat) 390/05 Messeinrichtung und Verfahren zur beriihrungslosen Positionsermittiung).



BUNDESPATENTGERICHT

7 W (pat) 17/11 Verkiindet am
15. Juni 2012

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 195 23 009




hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 15. Juni 2012 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Univ. Ho6ppler und die Richter Schwarz, Dipl-Phys. Dipl.-Wirt.-
Phys.Maile, und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes vom 30. November 2005 wird aufge-
hoben.

2. Die Sache wird zur erneuten Entscheidung tber den Ein-
spruch an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickver-

wiesen.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Grinde

Das Patent 195 23 009 mit der Bezeichnung

Authentifizierungssystem

ist am 19. September 1997 erteilt worden. Die Erteilung wurde am 12. Marz 1998

veroffentlicht.

Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

.verfahren zur Prifung der Nutzungsberechtigung fir Zugangs-
kontrolleinrichtungen, insbesondere Schliel3einrichtungen fur Fahr-
zeuge, bei dem zwischen einer dauerenergieversorgten zugangs-
seitigen Steuereinrichtung (A) und einer benutzerseitigen Schlis-
seleinrichtung (B) nach einem geheimen Schlussel (K) codierte
Benutzercodeinformationen bidirektional ausgetauscht werden, mit

folgenden Merkmalen:

a) in der Steuereinrichtung (A) wird eine Zufallszahlenfolge Rnd

erzeugt;

b) die Zufallszahlenfolge Rnd wird zur Schlusseleinrichtung (B)

Ubertragen;

c) die Zufallszahlenfolge wird in der Steuereinrichtung (A) mit-

tels einer ersten Verschlisselungsfunktion f codiert;



d)

die mittels der ersten Verschlisselungsfunktion f codierte In-

formation Ca wird zur Schlusseleinrichtung (B) tbertragen;

gekennzeichnet durch folgende Merkmale:

e)

f)

9)

h)

die mittels der ersten Verschlisselungsfunktion f codierte In-
formation Ca wird in der Schlisseleinrichtung (B) mittels ei-
ner ersten inversen Verschlisselungsfunktion f entschlis-

selt;

die mittels der ersten inversen Verschlisselungsfunktion f
entschlisselte Information Z wird in der Schlisseleinheit (B)

mit der Zufallszahlenfolge Rnd verglichen;

im Falle einer festgestellten Ubereinstimmung der mittels der
ersten inversen Verschliusselungsfunktion ' entschliisselten
Information Z mit der Zufallszahlenfolge Rnd wird in der
Schlusseleinheit (B) die Zufallszahlenfolge Rnd mit einer

zweiten Verschlisselungsfunktion g verschlisselt;

die mit der zweiten Verschlisselungsfunktion g verschlis-
selte Information Cb wird zur Steuereinrichtung (A) Ubertra-

gen;

die mit der zweiten Verschlisselungsfunktion g verschlis-
selte Information Cb wird in der Steuereinrichtung (A) mittels
einer zweiten inversen Verschlisselungsfunktion g ent-

schlisselt;



)] die mittels der zweiten inversen Verschlisselungsfunktion g’
entschlisselte Information X wird in der Steuereinrichtung
(A) mit der Zufallszahlenfolge Rnd verglichen;
bei einer Ubereinstimmung der mittels der zweiten inversen
Verschlisselungsfunktion g’ entschlisselten Information X
mit der Zufallszahlenfolge Rnd erfolgt eine Freigabe der Zu-

gangskontrolleinrichtung.”

Gegen die Erteilung hat die Rechtsvorgangerin der jetzigen Einsprechenden, die
Fa. S... AG aus M..., mit am 10. Juni 1998 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag Einspruch erhoben mit
dem Antrag, das Patent nach § 21 PatG zu widerrufen.

Im Einspruchsschriftsatz hat sie dies damit begriindet, dass der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents durch die der Einspruchsschrift beigeflgte Verof-
fentlichung

D1 Cryptographic Identification Methods for Smart Cards in the Process
of Standardization, IEEE Communications Magazine, Vol. 29, No. 6,
June 1991, Seiten 42 bis 48

neuheitsschadlich vorweggenommen sei und ausgehend von dem der Einspruchs-

schrift ebenfalls beigefiigten internationalen Standard
D2 ISO/IEC 9798 "Information technology - Security techniques - Entity
authentication mechanisms-" Teil 1 vertffentlicht 01.09.1991, Teil 2

veroffentlicht 15.12.1994 und Teil 3 veroffentlicht 1993

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.



Waortlich wird die fehlende Neuheit wie folgt begriindet:

,Begrundung:

Das Dokument D1) zeigt auf Seite 43 in Figur 2, oberer Teil ein
kryptographisches Identifikationsverfahren zwischen einer Karte
und einem Terminal, das die Authentizitat der Karte aufzeigen soll.
Demgemal sendet das Terminal eine Zufallszahl an die Karte, wo
diese mittels einer Geheimzahl verschlisselt wird. Die verschlis-
selte Zufallszahl wird an das Terminal zurickgesendet, dort ent-
schliusselt und mit der gesendeten Zufallszahl verglichen. Bei
Ubereinstimmung hat sich die Karte als authentisch erwiesen.

Gemal Seite 43 des Dokuments D1) Spalte 2, 2. Absatz findet ein
umgekehrtes Authentifikationsverfahren statt, wenn auch die Karte
die Sicherheit haben muf3, da3 das Terminal echt ist. In diesem
Fall wirde entsprechend die Verschlisselung im Terminal stattfin-
den und die Entschliisselung in der Karte. Da die Reihenfolge der
Authentifikation beliebig ist und vom jeweiligen Anwendungsfall
abhangt, mufl der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents
als durch das Dokument D1) neuheitsschadiich vorweggenommen
betrachtet werden, da durch die dortige gegenseitige Authentifika-

tion samtliche Merkmale dieses Gegenstandes beschrieben sind.”

Zur behaupteten mangelnden erfinderischen Téatigkeit wird wortlich ausgefiihrt:

,S0llte die Prifungsabteilung in der Beliebigkeit der Reihenfolge
der Authentifikationen keine fir den Fachmann sich aus dem je-
weiligen Anwendungsfall von selbst ergebende MalRnahme sehen,
die er bei der Durchsicht des Dokuments ohne weiteres mitliest,
so mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpa-

tents zumindest an der erforderlichen erfinderischen Tatigkeit, da



eine solche MalRBhahme zum handwerklichen Koénnen des Fach-
manns zu rechnen ist.

Auch das Dokument D2) beschreibt auf Seite 4 des Teils 2 im Ab-
schnitt 5.2.2 eine gegenseitige Authentifikation zwischen zwei Ein-
richtungen. Dort sendet eine erste Einrichtung eine Zufallszahl an
die zweite Einrichtung. Diese wird in der zweiten Einrichtung ver-
schlisselt und das Verschlisselungsergebnis an die erste Ein-
richtung zurickgesandt. Die empfangene verschlisselte Zufalls-
zahl wird in der ersten Einrichtung entschlisselt und mit der ge-
sendeten Zufallszahl verglichen. Anschliel3end wird die Zufallszahl
in der ersten Einrichtung verschlisselt und an die zweite Einrich-
tung gesendet, um dort entschlisselt und mit der zuvor empfan-
genen Zufallszahl verglichen zu werden. Bei positiven Vergleichs-
ergebnissen haben sich die beiden Einrichtungen gegenseitig au-
thentifiziert.

Ausgehend von dem internationalen Standard ISO/IEC 9798
konnte der Fachmann also ohne erfinderisches Zutun zum Ge-
genstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gelangen, da er auch
hier lediglich die Reihenfolge der gegenseitigen Authentifikation
vertauschen mulfite.

Der Anspruch 2 des Streitpatents beschreibt lediglich Vorrich-
tungsmerkmale, wie sie sich fur den Fachmann bei einer Realisie-
rung der bekannten Authentifizierungsverfahren von selbst erge-
ben.

Auch die Merkmale der kennzeichnenden Teile der Unteranspri-
che 3 bis 5 beschreiben lediglich dem Fachmann gelaufige Malf3-

nahmen bei Authentifikationssystemen.”

Auf den Einspruch hat die Patentinhaberin mit Anwaltsschriftsatz vom
10. November 1998 umfanglich erwidert und sich hierbei im Einzelnen mit den von

der Rechtsvorgangerin der Einsprechenden als Beleg fur die behauptete fehlende



Patentfahigkeit eingereichten beiden Dokumenten inhaltlich auseinander gesetzt
und ausgefuhrt, dass diese ihrer Ansicht nach das Streitpatent weder neuheits-

schadlich vorwegnahmen noch die erforderliche Erfindungshéhe in Frage stellten.

Bis Ende 2000 haben hiernach beide Beteiligte weitere umfangreiche Stellung-
nahmen zu den Fragen der Neuheit und Erfindungshdéhe des Streitpatents einge-

reicht.

Mit (erstem) Zwischenbescheid vom 11. Juli 2005 wies die Patentabteilung 1.53
des Deutschen Patent- und Markenamtes darauf hin, dass ihrer Ansicht nach der
Einspruch unzulassig sein konnte, weil die Einsprechende bei ihrer gesamten Be-
trachtung wesentliche Teile der patentierten Lehre unbertcksichtigt und unkom-

mentiert gelassen habe, inshesondere

- dass eine Zufallszahlenfolge, die von einer Steuereinrichtung A erzeugt
und mit einer ersten Verschlisselungsfunktion f verschlisselt wird, so-
wohl in unverschlisselter, als auch in der verschlisselten Form zu einer
Schlusseleinrichtung B Ubertragen und dort nach der Entschlisselung
mittels der inversen Funktion f einem Vergleich unterzogen wird (we-

sentlicher Inhalt der Merkmale a) bis f)), und

- dass nur im Falle einer festgestellten Ubereinstimmung der mittels der
ersten inversen Verschlisselungsfunktion f* entschliisselten Information
Z mit der Zufallszahlenfolge Rnd die gleiche Zufallszahlenfolge Rnd in
der Schlisseleinheit B mit einer zweiten Verschlisselungsfunktion g zur
Ruckulbertragung an die Steuereinrichtung A verschlisselt wird (wesent-

licher Inhalt der Merkmale g) und h)).

Diesen Ausfihrungen hat sich die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom
31. August 2005 angeschlossen, wahrend die Einsprechende ihnen mit Schriftsatz

vom 29. September 2005 unter Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesge-



richtshofs ,Streichgarn” (GRUR 1987, 513), ,Tetraploide Kamille" (GRUR 1993,
651) und ,Sortiergerat” (GRUR 1972, 592) sowie den Entscheidungen des Bun-
despatentgerichts BPatGE 9,185 und GRUR 2004, 231 (,Leiterplattenbeschich-

tung") entgegengetreten ist.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 30. November 2005 hat die Patentabtei-
lung 1.53 zugleich den Einspruch als unzuléssig verworfen und das Patent in vol-
lem Umfang aufrechterhalten. Dies wird damit begriindet, dass der Einspruch
innerhalb der Einspruchsfrist nicht ausreichend substantiiert worden und damit
unzulassig sei. Wie bereits im Zwischenbescheid ausgefiihrt worden sei, habe
sich die Einsprechende mit wesentlichen Kernbereichen der patentierten Lehre
nicht auseinander gesetzt. Wenn die Einsprechende der patentgeméfien Losung
die Neuheit oder zumindest die erfinderische Tatigkeit habe absprechen wollen, so
hatte sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 auseinander setzen
missen. Die Einsprechende hatte den Inhalt der jeweiligen Druckschrift mit dem
wesentlichen Gegenstand des Streitpatents vergleichen missen, indem sie samt-
liche erfindungswesentlichen Merkmale anspricht und im Zusammenhang mit dem
Stand der Technik vergleicht, um daraus Tatsachen herzuleiten, aus denen sich
einer der Widerrufsgrinde des 8§ 21 PatG ergibt. Gegebenenfalls hatten nicht
durch den Stand der Technik abgedeckte oder ins Auge fallende wesentliche
Merkmale im Einzelnen bezeichnet und ihr Naheliegen begrindet werden mussen.
Dies habe die Einsprechende aber nicht getan. Die Einspruchsbegriindung fihre
auch nicht ,zwangslaufig" dazu, dass sich der Patentinhaberin oder dem Patent-
amt ,aufdrange"” oder gar ,ins Auge" fallen musse, dass nur im Falle einer festge-
stellten Ubereinstimmung der mittels der ersten inversen Verschliisselungsfunk-
tion f* entschlisselten Information Z mit der Zufallszahlenfolge Rnd die gleiche
Zufallszahlenfolge Rnd in der Schllisseleinheit B mit einer zweiten Verschlisse-
lungsfunktion g zur Ruckubertragung an die Steuereinrichtung A verschlisselt
werde (wesentlicher Inhalt der Merkmale g) und h)). Um dieses als allgemeines
Fachwissen festzustellen, hatte die Patentabteilung eigene Recherchen anstellen

mussen. Dies sei jedoch eine Aufgabe der Einsprechenden, nicht des Patentamts.
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Die  Ausfuhrungen der Einsprechenden in ihrem  Schriftsatz vom
29. September 2005, dass bei einer mittels eines Protokolls vorgegebenen
Reihenfolge eines Verfahrens dieses jeweils nur Schritt fir Schritt durchgefihrt
werde und im Falle einer Protokollabweichung das Verfahren vorzeitig beendet
werde, gingen zwar in diese Richtung, seien aber nicht zu bertcksichtigen, da
diese Argumentation nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht worden sei.
Die Einspruchsbegrindung erfille daher nicht das Erfordernis der Angabe der
Tatsachen im Einzelnen, da sie sich nicht mit der Erfindung befasse, wie sie
patentiert ist. Vielmehr lege sie ihrer Argumentation allein eine Teillehre des
Patents zugrunde, ohne dabei die konkreten Merkmale dieser Teillehre genau mit
dem Kern der patentierten Lehre zu vergleichen. Irgendwelche weiteren konkreten
Angaben, die fur die Patentierungserfordernisse der alle wesentlichen Merkmale
einschlieBenden Lehre des Patents von Bedeutung sein kdnnten, enthalte die
Einspruchsbegriindung nicht. Eine Einspruchsbegriindung, die sich nur mit einem
Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der wesentlichen
patentierten Lehre befasse, sei aber ebenso formal unvollstandig wie eine
Einspruchsbegriindung, die sich nicht an der patentierten Erfindung orientiert,
sondern an einer nicht unter Schutz gestellten Lehre. Daher miusse der Einspruch

wegen nicht ausreichender Substantiierung als unzulassig verworfen werden.

Gegen diesen, den jeweiligen Verfahrensbevollmachtigten am 12. Dezember 2005
zugestellten, Beschluss richtet sich die am 11. Januar 2006 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Einsprechenden vom
10. Januar 2006. Beide Beteiligte streiten im wesentlichen darum, ob der Ein-

spruch nach den gesetzlichen Bestimmungen zulassig war.
Die Einsprechende beantragt,
den Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und

Markenamtes vom 30. November 2005 aufzuheben und das
Patent 195 23 009 zu widerrufen.
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hilfsweise

die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuver-

weisen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen

hilfsweise:

die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

In der mindlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte

aufrechterhalten und vertieft.

Die zuladssige Beschwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als die Sache unter
Aufhebung des gegenteiligen Beschlusses des Deutschen Patent- und Marken-
amtes vom 30. November 2005 an dieses nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur er-
neuten Entscheidung Uber den Einspruch an das Deutsche Patent- und Marke-
namt zuriickzuweisen ist. Denn von einer - vom Patentamt bislang nicht durchge-
fuhrten - Sachprtfung des Einspruchs kann nicht abgesehen werden, weil der Ein-
spruch entgegen der Ansicht des Patentamts nicht unzuldssig war. Damit war eine
Verwerfung des Einspruchs als unzuldssig ausgeschlossen. Soweit die Entschei-
dung der Patentabteilung im Tenor des Beschlusses Uber die Verwerfung des

Einspruchs als unzuldssig hinaus auch die Aufrechterhaltung des Patents in
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vollem Umfang ausgesprochen hat, handelt es sich allerdings um einen tberflis-
sigen ungerechtfertigten Ausspruch, denn nach allgemeiner und richtiger Meinung
kommt bei Unzuldssigkeit des Einspruchs nur dessen Verwerfung, nicht aber die
Aufrechterhaltung des Streitpatents in Betracht, weil Letzteres nach der Regelung
des 8 61 Abs. 1 Satz 1 PatG zwingend eine Sachprifung des Einspruchs vorsieht,
die im Falle seiner Unzulassigkeit aber gerade nicht erfolgen darf; in einem sol-
chen Fall kann vielmehr nur der unzulassige Einspruch verworfen werden (vgl.
Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl.,, 8 61 Rn. 23; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl.,
§ 61 Rn. 6).

Nach 8 59 Abs. 1 Satz 2 bis 5 PatG muss ein Einsprechender innerhalb der Ein-
spruchsfrist von 3 Monaten (8 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) seinen Einspruch schriftlich
erklaren und begriinden. Die Begrindungspflicht wird in 8 59 Abs. 1 Satz 3 und 4
PatG dahingehend prazisiert, dass zum einen der Widerrufsgrund nach § 21 PatG
anzugeben ist und zum anderen ,die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen,
[...] Iim Einzelnen anzugeben [sind]“. Diesen gesetzlichen Vorgaben genigte die

Einspruchsschrift der Rechtsvorgéangerin der jetzigen Einsprechenden.

a)

In der hier zu beurteilenden Einspruchsschrift ist entsprechend der Anforderung
des 8§59 Abs.1 Satz 3 PatG der Widerrufsgrund hinreichend konkret benannt
worden. Zwar wird der Widerspruch des Streitpatents nur unter pauschaler Be-
zugnahme auf 8§ 21 PatG beantragt, aus den nachfolgenden Ausfihrungen ergibt
sich aber zweifelsfrei, dass der beantragte Widerruf allein auf eine fehlende Pa-
tentfahigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestutzt wird, wobei ausdriicklich die
Neuheit der patentierten Erfindung (88 1, 3 PatG) als auch das Vorhandensein
einer erfinderischen Tatigkeit (88 1, 4 PatG) in Abrede gestellt wird. Damit ist den
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formalen Anforderungen des § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG - was im Ubrigen auch die

Patentabteilung nicht in Frage gestellt hat - Genlige getan.

b)

Entgegen der Ansicht der Patentabteilung erflllt die Einspruchsschrift allerdings

auch die formalen Voraussetzungen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG.

aa)

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs geniigt eine Einspruchsbe-
grindung dieser formellen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die flur die Beur-
teilung der behaupteten Widerrufsgrinde maRgeblichen Umstande im Einzelnen
so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus ab-
schlielBende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufs-
grundes ziehen kénnen (BGH, GRUR 1993, 651 [653] Tetraploide Kamille). Der
Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet wer-
den soll, der auf seine Richtigkeit nachgepruft werden kann (BGH, GRUR 1997,
740 Tabakdose). Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestitzt werden kann,
einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgriinde liege vor, muss die Uberpruf-
bare Tatsachenangabe sich auRerdem auf den geltend gemachten Widerrufs-
grund beziehen (BGHZ 100, 243 [246] = GRUR 1987, 513 Streichgarn). Ob die
Tatsachen den Widerruf auch tatséchlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der
an die Einspruchsschrift zu stellenden foérmlichen Anforderungen mehr, sondern
eine solche der Begrindetheit. Auf diese Anforderungen hat der Bundesgerichts-
hof auch in neueren Entscheidungen immer wieder abgestellt (vgl. BGH GRUR
2009, 1089, 1099 [Rz. 12] - Leistungshalbleiterbauelement).
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bb)

Bei der Anwendung dieser Rechtsprechungsgrundsatze ist dabei im Ausgangs-
punkt zu beachten, dass § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG lediglich verlangt, dass der Ein-
sprechende die ,Tatsachen®, welche den Einspruch rechtfertigen, ,im Einzelnen*
angibt, also lediglich die Tatsachen, welche Grundlage fir die Beurteilung sein
konnen, ob der geltend gemachten Widerrufsgrund vorliegt. Unter Tatsachen wer-
den im Allgemeinen aber nur die der auferen Wahrnehmung zuganglichen Ge-
schehnisse oder Zustande verstanden, aus denen das objektive Recht Rechtswir-
kungen herleitet (vgl. Zdller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 286 Rn. 9). Von diesen ei-
nem Beweis zuganglichen Tatsachen, auf die sich die Pflicht des Einsprechenden
nach 8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG allein erstreckt, sind alle sonstigen Ausfihrungen zu
trennen, welche die rechtliche Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen auf eine
bestehende oder fehlende Patentfahigkeit des Streitpatents betreffen; solche
Ausfuhrungen sind zwar in der Einspruchsschrift moglich und meist auch Ublich,
werden aber vom Gesetz als formelle Voraussetzung fur die Zulassigkeit des Ein-

spruchs nicht gefordert.

Erst im Rahmen dieser rechtlichen, aus den allein vorzutragenden Tatsachen zu
ziehenden Schlussfolgerungen, deren Vortrag von 8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG nicht
gefordert wird, ist aber eine eingehende Prifung des Gegenstandes des Streitpa-
tents sowie der jeweiligen Gegenstande des vom Einsprechenden genannten
Standes der Technik vorzunehmen. Folgerichtig und zwingend ist daher die Er-
mittlung dessen, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den
Merkmalen des Patentanspruchs des Streitpatents im Einzelnen und in ihrer Ge-
samtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs auch kein Tatsachenvortrag - auf den sich § 59
Abs. 1 Satz 4 PatG allein bezieht -, sondern Rechterkenntnis und demgemali
richterliche Aufgabe (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 860 [Rz. 14] m. w. N. - Informati-
onsubermittlungsverfahren 1) bzw. im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt

eine solche der Patentabteilung. Diese Rechtserkenntnis wird zwar, wie jede
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Auslegung, auf tatsachlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven
technischen Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverstandnis der auf dem
betreffenden Gebiet tatigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und
Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute gehoren, die
das Verstandnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe
bestimmen oder jedenfalls beeinflussen kdnnen (vgl. BGH, a.a. O. m.w. N. -
Informationstibermittlungsverfahren 1). Das andert freilich nichts daran, dass die
Ermittlung dessen, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus
den Merkmalen des Patentanspruchs des Streitpatents im Einzelnen und in ihrer
Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei sie sich auf
die im Patentanspruch geschitzte technische Lehre in ihrer Gesamtheit beziehen
muss und sich nicht auf einen Teil, wie etwa die kennzeichnenden Merkmale eines
zweiteiligen Patentanspruchs, beschranken darf (vgl. BGH, a. a. O. - Informations-
ubermittlungsverfahren 1), und die entsprechende Auslegung des vom Einspre-
chenden genannten Standes der Technik nicht (mehr) die Feststellung der in § 59
Abs. 1 Satz 4 PatG allein als formelle Voraussetzung fur die Zulassigkeit des Ein-
spruchs geforderten Tatsachen, sondern als (Rechts-) Auslegung ausschlief3lich
die rechtliche Bewertung der Patentfahigkeit des Streitpatents betrifft, deren An-
gabe von § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG gerade nicht verlangt wird.

Ob solche Ausfihrungen, welche nicht (mehr) die zugrunde zu legenden Tatsa-
chen, sondern (nur) die bloRe Auslegung des Patentanspruchs des Streitpatents
und des genannten Standes der Technik betreffen, in der Einspruchsschrift ge-
macht werden, ist, da 8 59 Abs. 1 PatG hierzu keine Pflicht vorsieht, dem Einspre-
chenden damit freigestellt. Sieht er hiervon ab, lauft er zwar Gefahr, dass das Pa-
tentamt seiner Ansicht zur fehlenden Patentfahigkeit nicht folgt, weil es seine Ar-
gumentation nicht kennt und damit mdglicherweise wesentliche Gedankengange,
die ihn aufgrund des der Beurteilung der Patentfahigkeit zugrundeliegenden Tat-
sachenmaterials zum Schluss brachten, dass das Streitpatent nicht patentfahig
sei, nicht vollzieht. Das bloRe Fehlen einer tUber die Angabe der Tatsachen hi-
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nausgehenden, allein die Beurteilung der Patentfahigkeit betreffenden Argumen-

tation lasst aber die Zulassigkeit des Einspruchs nach § 59 Abs. 1 PatG unberihrt.

cc)

Gegen die Notwendigkeit zu von Teilen der Rechtsprechung geforderten Ausfiih-
rungen, die Uber die blof3e Tatsachenangabe hinausgehen und sich auch argu-
mentativ mit den einzelnen Merkmalen der angegriffenen Lehre beschéftigen,
spricht auch folgende Uberlegung: Wegen der grundsatzlichen Trennung von Zu-
lassigkeit und Begrindetheit des Einspruchs kann - was auch von den vorge-
nannten Teilen der Rechtsprechung nicht in Abrede gestellt wird - fur die Beurtei-
lung nicht verlangt werden, dass solche Argumente in der Sache zutreffen mus-
sen. Damit bleibt es aber dem Einsprechenden, sofern von ihm verlangt wird, nicht
nur Tatsachen anzugeben, sondern sich hierbei auch mit der angegriffenen Lehre
im Einzelnen auseinander zu setzen und hierbei entweder ganz oder zumindest im
wesentlichen auf deren Einzelmerkmale einzugehen, jederzeit mdglich, gegen de-
ren von ihm bezweifelte Neuheit oder erfinderische Tatigkeit auch Argumente vor-
zutragen, die ersichtlich nichts mit dem angegriffenen Gegenstand des Streitpa-
tents oder dem von ihm benannten Stand der Technik zu tun haben. Er kdnnte
also m.a.W. auch einfach mit erkennbar ,aus der Luft gegriffenen“ und ,ins Blaue
hinein“ behaupteten angeblichen ,Gegenargumenten®, die sich nicht oder kaum
aus dem von ihm benannten und scheinbar argumentativ ,abgehandelten* Stand
der Technik ,herauslesen” lassen, die Neuheit oder erfinderische Tatigkeit des
Streitpatents bestreiten. Denkbar ware es auch, in Form einer tabellarischen Ta-
belle irgendwelche Merkmale im Patentanspruch des Streitpatents, die, da eine
zutreffende Merkmalsgliederung nicht Zulassigkeitsvoraussetzung sein kann, nicht
zwingend den ,Kern“ der Erfindung in der Sache zutreffend erfassen mussen, zu
behaupten und diesen unter Angabe angeblicher Fundstellen im zitierten Stand
der Technik (die ebenfalls nicht zutreffen missen) gegenlberzustellen. Ein sol-
cher, den von einem Teil der Rechtsprechung geforderten strengen formalen An-

forderungen aber bereits geniigender Vortrag wirde trotzdem die Patentabteilung
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bzw. das Gericht dazu zwingen, sich selbststandig mit dem angegebenen Stand
der Technik im Einzelnen auseinanderzusetzen, da erst dann erkennbar wird,
dass es sich bei der Einspruchsbegrindung in Wirklichkeit nur um eine ,Scheinar-
gumentation“ handelt. Ein solcher Einspruch ware zwar ersichtlich unschlissig
und unbegriindet, wirde aber den von den vorgenannten Teilen der Rechtspre-
chung aufgestellten hohen Hurden flr die Zulassigkeit eines Einspruchs trotzdem
entsprechen, so dass er trotz seiner ,Scheinbegriindung“ nicht verworfen werden
kann, sondern in der Sache zu prifen ware, obwohl er diese Sachpriifung ebenso
wenig unterstitzt wie ein nur den Stand der Technik benennender, sich aber jegli-
cher Argumentation enthaltener Einspruch. Dies verdeutlicht, dass die von den
genannten Teilen der Rechtsprechung aufgestellte Forderung, dass der Einspruch
nicht nur den maoglichen Stand der Technik bezeichnen darf, sondern sich zumin-
dest mit den ,wesentlichen“ Merkmalen der angegriffenen Erfindung argumentativ
auseinandersetzen musse, letztlich auf eine bloRe Formlichkeit hinauslauft und
wenig zur Abgrenzung eines unzuldssigen Einspruchs einerseits von einem zwar

zulassigen, aber mangels Schlussigkeit unbegriindeten Einspruch beitragen kann.

dd)

Ausgehend hiervon bedarf es, damit der Einspruch zul&ssig ist, in der Einspruchs-
schrift also lediglich der Angaben dieser tatsachlichen Grundlagen, die es dem
Patentinhaber und dem Patentamt ermdglichen, die vorgenannte Schlussfolge-
rung aufgrund einer - nicht mehr zum Tatsachenvortrag gehérenden, sondern vom
fachmannischen Verstandnis des Patentamts abhangenden - Prufung des
Schutzumfangs des Streitpatents und des jeweiligen Gegenstandes des vom Ein-

sprechenden genannten Standes der Technik zu ziehen.

Dabei ist zu berlcksichtigen, dass die Durchfiihrung einer solchen (fachmanni-
schen) Prifung vom Umfang der angebenen Tatsachengrundlage grundsatzlich
unabhéangig ist; denn auch dann, wenn nur wenige Tatsachen genannt sind, lasst

sich die vorgenannte Prifung selbst auf der Grundlage weniger vorgebrachter
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Tatsachen jederzeit durchfiihren. Hierzu dirften gerade auch die Mitglieder der
Patentabteilungen des Patentamts, bei denen es sich ja um ausgewiesene Fach-
leute handelt, ohne grof3e Miuhe in der Lage sein, ohne dass ihnen die einzelnen
Prufungsschritte in einer Einspruchschrift aufgezeigt werden mussten. Bei gerin-
ger Tatsachengrundlage wird die Prifung freilich in aller Regel mit dem (zwangs-
laufigen) Ergebnis enden missen, dass die genannten Tatsachen einen Widerruf
des Streitpatents nicht rechtfertigen kdnnen; in den Fallen zu geringen Tatsachen-
vortrages ist der Einspruch mit anderen Worten damit zwar zulassig, aber in aller

Regel mangels Schlissigkeit unbegrindet.

In solchen Fallen fiuhrt die Zulassigkeit des Einspruchs auch nicht dazu, dass das
Patentamt im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht (8 59 Abs. 4 i.V. m. 8§ 46
PatG) gehalten ware, die vom Einsprechende genannte schmale Tatsachen-
grundlage durch eigene Ermittlungen zu verbreitern. Denn in erster Linie hat das
Patentamt im Einspruchsverfahren die Einspruchsgriinde zu prifen, die von den
Beteiligten gemald 8 59 PatG ordnungsgemal? vorgebracht und begriindet worden
sind (vgl. BGH GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Zwar schliel3t dies
weder die Einbeziehung weiterer Widerrufsgrinde aus noch ist das Patentamt an
die zur Rechtfertigung des Einspruchs geltend gemachten Grinde und Tatsachen
gebunden oder in seiner Prifung, ob das Patent aufrechtzuerhalten ist, auf diese
Grinde beschrankt. Zu einer solchen Erweiterung des Umfangs der Prifung des
Streitpatents auf seine Schutzfahigkeit ist das Patentamt aber von Amts wegen
nur aufgrund pflichtgemaflen Ermessens berechtigt (vgl. BGH, a. a. O. - Alumi-
nium-Trihydroxid). Ein solches ist aber nicht schon deshalb zu bejahen, weil der
Einsprechende zur Rechtfertigung seines Einspruchs nur wenige Tatsachen
genannt hat; vielmehr kommt eine solche Erweiterung des Prifungsumfangs auf-
grund pflichtgemafRen Ermessens nur in Betracht, wenn erkennbar - d. h. ohne
Durchfihrung gezielter eigener weiterer Ermittlungen des Patentamts, z. B. auf-
grund des schon im Prufungsverfahren herangezogenen Standes der Technik -
weitere Umstande vorliegen, die eine solche Erweiterung offensichtlich nahelegen.



-19 -

ee)

Den vorstehenden Ausfuihrungen steht die von der Patentinhaberin genannte Ent-
scheidung BGH GRUR 1988, 364 - Epoxidations-Verfahren nicht entgegen. Denn
in dieser Entscheidung war der ausdricklich nur auf ,Abanderung des Hauptan-
spruchs” gerichtete Einspruch zum einen schon deshalb als unzulassig erachtet
worden, weil ein Widerrufsgrund nicht ausdriicklich benannt worden war, und zum
anderen selbst dann, wenn man die Widerrufsgrinde fehlender Offenbarung so-
wie mangelnder Patentfahigkeit unterstellen wirde, irgendwelche Tatsachen, die
einen Widerruf aus diesen Grinden rechtfertigen kdnnten, nicht einmal ansatz-
weise angegeben worden waren. Die Patentinhaberin kann sich fir ihre Auffas-
sung, 8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG erfordere eine Auslegung des Patentanspruchs des
Streitpatents nach einzelnen Merkmalen und konkrete Angaben dazu, inwiefern
diese im von der Einsprechenden bezeichneten Standes der Technik verwirklicht
oder nahegelegt sein sollen, auch nicht auf die Ausflihrungen in dieser Entschei-
dung berufen, dass eine Einspruchsbegriindung, die sich nur mit einem Teilaspekt
der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten
Lehre befasse, ebenso formal unvollstandig sei wie eine Einspruchsbegriindung,
die sich nicht an der patentierten Erfindung orientiere, sondern an einer nicht unter
Schutz gestellten Erfindung (vgl. BGH, a. a. O., S. 366 - Epoxidations-Verfahren).
Diese Ausfihrungen beziehen sich nadmlich auf die Besonderheit des entschiede-
nen Falls, in dem der Einspruch ausdriicklich nur darauf beschrankt war, dass der
Hauptanspruch ,abzuéndern“ sei, weil in einem Teilaspekt der Lehre des Streit-
patents der (nicht naher bezeichnete) Stand der Technik nicht hinreichend bertck-
sichtigt sei. Damit sollen die vorgenannten Ausfliihrungen nur zum Ausdruck brin-
gen, dass der ausdricklich nur auf eine Teillehre eines Patentanspruchs be-
schréankte Einspruch gegen ein Streitpatent - der von dem mit dem Einspruch be-
gehrten, nach 8 21 Abs. 2 Satz 1 PatG mdglichen Teilwiderruf abzugrenzen ist -
nicht zulassig sei; keinesfalls sollten hiermit aber formale Anforderungen an die
Angabe der Tatsachen nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG bei einem unbeschrankten,

also das Streitpatent ausdriicklich insgesamt angreifenden Einspruch aufgestellt
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werden, denenzufolge sich dieser mit den einzelnen Merkmalen des angegriffenen
Patentanspruchs argumentativ auseinandersetzen musse. Dies wéare namlich mit
der oben genannten Differenzierung des Bundesgerichtshofs zwischen den der
Beurteilung der Patentfahigkeit zugrunde zu legenden Tatsachen, auf welche sich
8§ 59 Abs. 1 Satz 4 PatG nach seinem ausdricklichen Wortlaut allein bezieht, auf
der einen Seite und der dariber hinaus gehenden Prifung der Patentfahigkeit als

blo3er Rechtsauslegung auf der anderen Seite logisch nicht zu vereinbaren.

ff)

Fur eine solche Trennung zwischen der Angabe von Tatsachen auf der einen
Seite und der zur Rechtsauslegung zahlenden Beurteilung der Patentfahigkeit auf
der anderen Seite, mithin zwischen der Zulassigkeit und der (zur Begriindetheit
gehorenden) Schlissigkeit des Einspruchs auf der anderen Seite sprechen im Ub-
rigen auch durchaus praktische Erwagungen. Das Gesetz sieht namlich ausdruck-
lich vor, dass ,jeder* Einspruch einlegen kann, wobei er sich nicht anwaltlich ver-
treten lassen muss. Die Beurteilung der Frage, welchen Gegenstand das Streit-
patent betrifft und ob dieser, zumindest bei bezweifelter Patentfahigkeit nach den
88 1 bis 5 PatG, von einem gegebenen Stand der Technik neuheitsschadlich vor-
weggenommen ist oder jedenfalls nahegelegt war, erfordert aber nicht nur um-
fangreiches fachmannisches, sondern auch patentrechtliches Wissen und Kon-
nen, das insbesondere bei klein- und mittelstandischen Unternehmen, die von ei-
nem Streitpatent betroffen sein kbnnen und damit als moégliche Einsprechende in
Betracht kommen, nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Wirden aber
die nach den obigen Ausfuhrungen an sich zur Schlissigkeit und damit nicht
(mehr) zur Zuldssigkeit zu zahlenden Angaben als formale Hirde fir einen Ein-
spruch gefordert, waren diese Unternehmen, die im Allgemeinen anders als Grol3-
unternehmen nicht einmal Uber eine mit patentrechtlichen Fragen befasste Abtei-
lung oder auch nur Uber einen hierin geschulten Mitarbeiter verfiigen, in aller Re-
gel nicht (mehr) ohne Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe in der Lage, ihr (mdgli-

cherweise in der Sache berechtigtes) Anliegen formal wirksam im Einspruchsver-
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fahren zu verfolgen. Damit wirde aber das gesetzgeberische Ziel de facto unter-
laufen, die Mdglichkeit des Einspruchs auch solchen, Uber keine patentrechtlichen
Kenntnisse und Fahigkeiten verfiigenden Einsprechenden in einem kostengunsti-
gen (und damit auch unter Verzicht auf die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe
durchfuihrbaren) Verfahren zu eréffnen, das wesentlich durch die Pflicht des Pa-

tentamtes zu Amtsermittlungen gepragt ist.

99)

Die vorstehenden Grundsatze stehen auch nicht im Gegensatz zu den Interessen
des Patentinhabers. Vielmehr dirfte dieser in aller Regel sogar eher an einer die
Aufrechterhaltung seines Patents aussprechenden Sachentscheidung, die mit der
UnschlUssigkeit des Einspruchs begriindet wird, als an der Beurteilung desselben
Vorbringens des Einsprechenden als unzulassig und damit der Verwerfung des
Einspruchs interessiert sein, weil die Verletzungsgerichte im Fall einer geltend
gemachten Verletzung eines Patents einstweiligen Rechtsschutz nur gewéhren,
wenn gewichtige Grinde gegen den Rechtsbestand des Streitpatents nicht gege-
ben sind (vgl. OLG Ddusseldorf, Mitt 2011, 193 - Harnkatheterset; OLG Braun-
schweig, GRUR-RR 2012, 97 - Rechtsbestéandigkeit eines Patents). Hiervon kann
aber nach der Rechtsprechung der Instanzgerichte in aller Regel ausgegangen
werden, wenn das Streitpatent ein mit einer (beschrankten oder unbeschrankten)
Aufrechterhaltung des Streitpatents nach einer Sachpriifung entschiedenes Ein-
spruchsverfahren tUberstanden hat (wobei die Streitfrage, ob dies zwingende Vor-
aussetzungen fur den Erlass der einstweiligen Verfigung sein muss [so OLG
Dusseldorf, a. a. O. - Harnkatheterset] oder nicht [so OLG Braunschweig, a. a. O. -
Rechtsbestandigkeit eines Patents], hier dahinstehen kann), wahrend ein nur aus
formellen Grinden (namlich wegen Unzulassigkeit des Einspruchs) mit einer blo-
Ren Verfahrensentscheidung ohne Sachprifung beendetes Einspruchsverfahren

in aller Regel hierfir nicht ausreichen durfte.
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hh)

In welchem Umfang somit nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG Tasachen anzugeben
sind, hangt dabei vom geltend gemachten Widerrufsgrund ab. Je weniger die
Kenntnis einzelner Tatsachen beim Patentinhaber und beim Patentamt vorausge-
setzt werden kann, um so hoher sind die Anforderungen an die substantiierte
Darlegung der Tatsachen. Da die Frage, welche Merkmale fir den Patentan-
spruch des Streitpatents erfullt sein miussen, und die Prifung, ob diese Merkmale
durch den druckschriftlichen Stand der Technik erfllt sind, nicht die Feststellung
von Tatsachen betreffen, sondern zur nicht unter 8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG fallen-
den Prifung des Streitpatents auf seine Patentfahigkeit gehéren, mithin keine
Frage der Zulassigkeit des Einspruchs, sondern seiner Schlissigkeit und somit
Begriindetheit sind, ist es dabei allerdings nicht erforderlich, dass die Einspruchs-
schrift zu jedem einzelnen Merkmal des Patentanspruchs des Streitpatents even-
tuelle Textstellen oder Zeichnungen in den benannten Entgegenhaltungen aus-
dricklich angibt (dhnlich bereits BPatG GRUR 2004, 231, 232 - Leiterplattenbe-
schichtung); vielmehr kann die konkrete Angabe eines bei der Prifung der Pa-
tentfahigkeit heranzuziehenden Standes der Technik, insbesondere die Benen-
nung oder Vorlage von den Stand der Technik wiedergebenden Druckschriften, im
Allgemeinen fur sich bereits ausreichen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1098, 1099 -
Leistungshalbleiterbauelement). Dabei ist auch zu berlcksichtigen, dass davon
ausgegangen werden kann, dass die Mitglieder des Patentamts im Rahmen der
Amtsermittlungspflicht wegen der bei ihnen aufgrund ihrer gesetzlichen Stellung
und Aufgaben vorauszusetzenden sachverstandigen Kenntnisse (vgl. 8 26 Abs. 2
Satz 2 zweiter Halbsatz PatG) in der Lage sind, solche Schlussfolgerungen selb-
standig aus diesem vom Einsprechenden genannten druckschriftlichen Stand der

Technik zu ziehen.

Ausgehend hiervon kdnnen die Anforderungen etwa beim behaupteten Widerrufs-
grund der offenkundigen Vorbenutzung (8§ 21 Abs. 1 Nr.1i.V.m. 881, 3 Abs. 1

Satz 2 PatG), bei dem sowohl der vorbenutzte Gegenstand so eingehend be-
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schrieben werden missen, dass festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls
inwieweit er den patentgemalen Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt, als
auch die Umstande und die Art und Weise seiner Benutzung in der Offentlichkeit
anzugeben sind (vgl. BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose), andere sein als dieje-
nigen beim behaupteten Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahigkeit infolge ei-
nes druckschriftlichen Standes der Technik, bei dem die Vorlage oder bestimmte
Bezeichnung der entgegengehaltenen Druckschrift bereits genigen kann (vgl.
BGH, a. a. O. - Leistungshalbleiterbauelement). Ob dieser in neueren Entschei-
dungen des Bundesgerichtshofs betonte Unterschied zwischen Zulassigkeit des
Einspruchs auf der einen Seite und seiner Schlissigkeit bzw. Begrindetheit auf
der anderen Seite in &lteren Entscheidungen, auch wenn diese im Grundsatz
hiervon ausgehen, im Einzelfall immer stets logisch konsistent durchgehalten
wurde (zweifelhaft etwa bei BGH BIPMZ 1988, 289 - Messdatenregistrierung),
kann angesichts der Eindeutigkeit der neueren Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs, die im Ubrigen auf solche Entscheidungen nicht mehr Bezug nimmt,
dahinstehen.

Das Erfordernis, die Tatsachen ,im Einzelnen“ anzugeben, hangt damit entschei-
dend nicht nur vom geltend gemachten Widerrufsgrund, sondern vor allem von
den Umsténden des jeweiligen Einzelfalls ab. So kann es bei behaupteter fehlen-
der Neuheit gentigen, auf einen druckschriftichen Stand der Technik hinzuweisen,
da das Patentamt und der Patentinhaber bereits hieraus in die Lage versetzt wird
zu beurteilen, ob der dort beschriebene Gegenstand demjenigen des Streitpatents
entspricht; hierfir kann die blol3e Vorlage oder Nennung der druckschriftlichen
Entgegenhaltungen ausreichen (vgl. BGH, a. a. O. - Leistungshalbleiterbauele-
ment). Soll der druckschriftliche Stand der Technik hingegen nur als Beleg einzel-
ner Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs dienen, kann es demgegenuber
unter Umsténden im Einzelfall erforderlich sein, die konkrete Belegstelle zu zitie-
ren, soweit das fiur die Beurteilung der Patentfahigkeit entscheidende einzelne
Merkmal fur einen Fachmann nicht bereits aufgrund einfacher Lektire der entge-

gengehaltenen Druckschrift erkennbar ist. Im letzteren Fall kann allerdings wohl in
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der Regel davon ausgegangen werden, dass es im Rahmen des fachmannischen
Kdnnens und Wissens der Mitglieder des Patentamts liegt, bereits aufgrund einer
eigenen Lekture der genannten Entgegenhaltung zu erkennen, welche ausschlag-
gebenden Merkmale - zumal wenn sich diese erst aus einer Auslegung des jewei-
ligen Gegenstandes der einzelnen Entgegenhaltung ergeben, die nach den vor-
stehenden Ausfiihrungen ohnehin nicht zur gesetzlichen Obliegenheit des Ein-
sprechenden gehort - des Patentanspruchs des Streitpatents den bezeichneten
Entgegenhaltungen entnommen werden kdnnen. Schliel3lich bedarf es, soweit die
erfinderische Tatigkeit beim Streitpatent in Abrede gestellt wird, ndherer tatsachli-
cher Angaben zum Wissen und Kénnen des Fachmanns, soweit es fur die Beur-
teilung der Erfindungshohe auf Kenntnisse ankommt, die Uber den bereits im
Verfahren befindlichen druckschriftichen Stand der Technik hinausgehen; ohne
solche Angaben wird das Patentamt die Frage der Erfindungshéhe allein anhand
dieser Druckschriften beurteilen kbnnen, was zwar, sofern sie vom Einsprechen-
den genannt wurden oder bereits Gegenstand des Prufungsverfahrens waren,
dem Einspruch nicht die Zulassigkeit nimmt, aber haufig zur Unschlissigkeit des
auf eine fehlende Erfindungshdhe gestitzten Einspruchs fuhrt, weil sich aus ihnen
erfahrungsgeméafR im Allgemeinen nicht zwingend herleiten lasst, welche Veran-
lassung der Fachmann flr die Heranziehung dieses Standes der Technik haben
sollte, um zu der im Streitpatent dargelegten Erfindung zu gelangen.

i)

Unter Zugrundelegung der vorgenannten Grundsatze erachtet der Senat die An-
gaben, welche die Einsprechende in der Einspruchsschrift gemacht hat, in for-
meller Hinsicht flr ausreichend, so dass der Einspruch als zulassig anzusehen ist.
Denn bereits durch die Vorlage der beiden Druckschriften D1 und D2 hat die
Rechtsvorgangerin der Einsprechenden ausreichende Tatsachen angegeben, auf
deren Grundlage ein Fachmann die Frage, ob hierdurch die im Streitpatent be-
schriebene und beanspruchte Erfindung bereits vorweggenommen wurde oder

nahegelegt ist, ohne eigene weitere Ermittlungen, d. h. aufgrund einer blof3en
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Lektire dieser Druckschriften, ohne Weiteres beurteilen kann. Dass dies der Fall
ist, wird bereits dadurch belegt, dass die Patentinhaberin zu keinem Zeitpunkt zu
verstehen gegeben hat, zu einer solchen Beurteilung der Patentfahigkeit ihrer Er-
findung anhand der genannten beiden Druckschriften nicht in der Lage zu sein,
sondern sich in mehreren Schriftsatzen ausfuhrlich und intensiv mit dem in diesen
dargestellten Stand der Technik auseinander gesetzt und dargelegt hat, warum

aus ihrer Sicht dieser der Patentfahigkeit ihrer Erfindung nicht entgegensteht.

Ungeachtet des Umstandes, dass bereits die Vorlage der beiden Druckschriften
im vorliegenden Fall fir eine Zulassigkeit des Einspruchs ausreicht, hat sich die
Rechtsvorgangerin der Einsprechenden aber auch in ihrer Einspruchsschrift hin-
reichend mit diesen Druckschriften argumentativ auseinander gesetzt. Ob ihre Ar-
gumente dabei ausreichen, die von ihr bestrittene Patentfahigkeit des Streitpatents
ernsthaft in Abrede zu stellen, ist dann aber keine Frage der Zulassigkeit des Ein-

spruchs mehr, sondern betrifft allein seine Schlissigkeit und Begriindetheit.

Der Senat hat davon abgesehen, die Frage, ob das Streitpatent wegen des von
der Einsprechenden genannten druckschriftlichen Standes der Technik nach den
88 1 bis 5 PatG patentfahig ist, selbst zu beurteilen und zu entscheiden, ob das
Streitpatent aus diesem Grund aufrechterhalten werden kann oder zu widerrufen
ist. Denn mit den Argumenten der Einsprechenden hat sich das Patentamt - aus
seiner Sicht allerdings folgerichtig - bislang nicht weiter auseinander gesetzt. Da-
riber hinaus ist der Senat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch
nicht befugt, der dem Patentamt vorbehaltenen Frage, ob nach pflichtgemé&Rem
Ermessen auch andere Widerrufsgriinde erkennbar vorliegen kénnen, nachzuge-
hen (vgl. BGH, a. a. O. - Aluminium-Trihydroxid). Aus diesem Grund war der die
Zulassigkeit des Einspruchs verneinende Beschluss des Patentamts nur aufzuhe-
ben und die Sache nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur erneuten Entscheidung tber

den Einspruch an das Patentamt zuriickzuverweisen. Dieses hat daher nunmehr
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zu beurteilen, ob das Streitpatent aufgrund des von der Einsprechenden genann-
ten druckschriftlichen Standes der Technik, auf den es seine Prufung zunachst zu
beschranken hat, bestandsfahig sein kann oder ob der Einspruch auf der Grund-
lage dieser Tatsachen mangels Schlussigkeit unbegrindet ist, so dass das Streit-
patent aus diesem Grund aufrechtzuerhalten ist. Im Rahmen dieser Prufung ist es
dabei seinem pflichtgeméassen Ermessen Uberlassen zu beurteilen, ob es auf der
Grundlage der bislang im Verfahren befindlichen Tatsachen Veranlassung hat,
hierbei auch andere als die geltend gemachten Widerrufsgriinde zu prifen oder
einen weiteren Stand der Technik bei seiner Prufung der Patentfahigkeit des

Streitpatents heranzuziehen.

Grinde fur eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgriinden nach 8§ 80 Abs. 1 Satz 1

PatG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.

Die Rechtsbeschwerde war nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zuzulassen. Zwar ist die
Frage, welche Anforderungen an die Zulassigkeit des Einspruchs zu stellen sind,
nach Ansicht des Senats durch die zitierte neuere Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs bereits geklart. Im Hinblick darauf, dass ein Teil der technischen Senate
aber nach wie vor strengere Anforderungen an die Begrindung des Einspruchs
stellen (vgl. etwa BPatG [23. Senat] Mitt 2009, 285; BPatG [20. Senat], Beschluss
vom 18. April 2011, 20 W (pat) 390/05, abrufbar unter www.juris.de - Messeinrich-
tung und Verfahren zur berihrungslosen Positionsermittlung) und hierbei insbe-

sondere Ausfiihrungen verlangen, die nach Ansicht des Senats nicht den Tat-


http://www.juris.de
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sachenvortrag, sondern die Begriindetheit des Einspruchs betreffen, erachtet der
Senat aber zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Ablehnung des
auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gerichteten Hilfsantrags der Patentinhaberin

fur nicht zwingend.

Hoppler Maile Schwarz Schwengelbeck

Hu
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Beschluss





In der Beschwerdesache





betreffend[Nr.] das Patent 195 23 009





…



…
































hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts rtung (= ha)? " \d hö hömaauf die mündliche Verhandlung vom 15. Juni 2012 durch rsitz = hö "den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler" "den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung als Vorsitzenden" den Vorsitzenden Richter Dipl.-Ing. Univ. Höppler und die Richter Schwarz, Dipl-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys.Maile, und Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Schwengelbeck





b[Nr.]eben" \d "[Datum]" [Datum]eschlossen:





1.	Der Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Pa­tent- und Markenamtes vom 30. November 2005 wird aufge­hoben.





2.	Die Sache wird zur erneuten Entscheidung über den Ein­spruch an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückver­wiesen.





3.	Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.


Gründe





I.





Das Patent 195 23 009 mit der Bezeichnung





Authentifizierungssystem





ist am 19. September 1997 erteilt worden. Die Erteilung wurde am 12. März 1998 veröffentlicht.





Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:





„Verfahren zur Prüfung der Nutzungsberechtigung für Zugangs­kontrolleinrichtungen, insbesondere Schließeinrichtungen für Fahr­zeuge, bei dem zwischen einer dauerenergieversorgten zu­gangs­seitigen Steuereinrichtung (A) und einer benutzerseitigen Schlüs­seleinrichtung (B) nach einem geheimen Schlüssel (K) co­dierte Benutzercodeinformationen bidirektional ausgetauscht wer­den, mit folgenden Merkmalen:





			in der Steuereinrichtung (A) wird eine Zufallszahlenfolge Rnd erzeugt;








			die Zufallszahlenfolge Rnd wird zur Schlüsseleinrichtung (B) übertragen;








			die Zufallszahlenfolge wird in der Steuereinrichtung (A) mit­tels einer ersten Verschlüsselungsfunktion f codiert;






d)	die mittels der ersten Verschlüsselungsfunktion f codierte In­formation Ca wird zur Schlüsseleinrichtung (B) übertragen;





gekennzeichnet durch folgende Merkmale:





e)	die mittels der ersten Verschlüsselungsfunktion f codierte In­formation Ca wird in der Schlüsseleinrichtung (B) mittels ei­ner ersten inversen Verschlüsselungsfunktion f’ entschlüs­selt;





f)	die mittels der ersten inversen Verschlüsselungsfunktion f’ ent­schlüsselte Information Z wird in der Schlüsseleinheit (B) mit der Zufallszahlenfolge Rnd verglichen;





g)	im Falle einer festgestellten Übereinstimmung der mittels der ersten inversen Verschlüsselungsfunktion f’ entschlüsselten Information Z mit der Zufallszahlenfolge Rnd wird in der Schlüsseleinheit (B) die Zufallszahlenfolge Rnd mit einer zweiten Verschlüsselungsfunktion g verschlüsselt;





h)	die mit der zweiten Verschlüsselungsfunktion g verschlüs­selte Information Cb wird zur Steuereinrichtung (A) übertra­gen;





i)	die mit der zweiten Verschlüsselungsfunktion g verschlüs­selte Information Cb wird in der Steuereinrichtung (A) mittels einer zweiten inversen Verschlüsselungsfunktion g’ ent­schlüsselt;



j)	die mittels der zweiten inversen Verschlüsselungsfunktion g’ entschlüsselte Information X wird in der Steuereinrichtung (A) mit der Zufallszahlenfolge Rnd verglichen;


bei einer Übereinstimmung der mittels der zweiten inversen Verschlüsselungsfunktion g’ entschlüsselten Information X mit der Zufallszahlenfolge Rnd erfolgt eine Freigabe der Zu­gangskontrolleinrichtung.“





Gegen die Erteilung hat die Rechtsvorgängerin der jetzigen Einsprechenden, die Fa. S… AG aus M…, mit am 10. Juni 1998 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag Einspruch erhoben mit dem Antrag, das Patent nach § 21 PatG zu widerrufen. 





Im Einspruchsschriftsatz hat sie dies damit begründet, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents durch die der Einspruchsschrift beigefügte Veröf­fentlichung





D1	Cryptographic Identification Methods for Smart Cards in the Process of Standardization, IEEE Communications Magazine, Vol. 29, No. 6, June 1991, Seiten 42 bis 48





neuheitsschädlich vorweggenommen sei und ausgehend von dem der Einspruchs­schrift ebenfalls beigefügten internationalen Standard





D2	ISO/IEC 9798 "Information technology - Security techniques - Entity authentication mechanisms-" Teil 1 veröffentlicht 01.09.1991, Teil 2 veröffentlicht 15.12.1994 und Teil 3 veröffentlicht 1993





nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.



Wörtlich wird die fehlende Neuheit wie folgt begründet:





„Begründung:





Das Dokument D1) zeigt auf Seite 43 in Figur 2, oberer Teil ein kryptographisches Identifikati­onsverfahren zwischen einer Karte und einem Terminal, das die Authentizität der Karte auf­zeigen soll. Demgemäß sendet das Terminal eine Zufallszahl an die Karte, wo diese mittels einer Geheimzahl verschlüsselt wird. Die verschlüs­selte Zufallszahl wird an das Terminal zu­rückgesendet, dort ent­schlüsselt und mit der gesendeten Zufallszahl verglichen. Bei Überein­stimmung hat sich die Karte als authentisch erwiesen.


Gemäß Seite 43 des Dokuments D1) Spalte 2, 2. Absatz findet ein umgekehrtes Authentifikationsverfahren statt, wenn auch die Karte die Sicherheit haben muß, daß das Terminal echt ist. In diesem Fall würde entsprechend die Verschlüsselung im Terminal stattfin­den und die Ent­schlüsselung in der Karte. Da die Reihenfolge der Authentifikation beliebig ist und vom jeweili­gen Anwendungsfall abhängt, muß der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents als durch das Dokument D1) neuheitsschädüch vorweggenommen betrachtet werden, da durch die dortige gegenseitige Authentifika­tion sämtliche Merkmale dieses Gegenstandes beschrie­ben sind.“





Zur behaupteten mangelnden erfinderischen Tätigkeit wird wörtlich ausgeführt:





„Sollte die Prüfungsabteilung in der Beliebigkeit der Reihenfolge der Authentifikationen keine für den Fachmann sich aus dem je­weiligen Anwendungsfall von selbst ergebende Maßnahme sehen, die er bei der Durchsicht des Dokuments ohne weiteres mitliest, so mangelt es dem Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpa­tents zumindest an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit, da eine solche Maßnahme zum handwerklichen Können des Fach­manns zu rechnen ist.


Auch das Dokument D2) beschreibt auf Seite 4 des Teils 2 im Ab­schnitt 5.2.2 eine gegenseiti­ge Authentifikation zwischen zwei Ein­richtungen. Dort sendet eine erste Einrichtung eine Zu­fallszahl an die zweite Einrichtung. Diese wird in der zweiten Einrichtung ver­schlüsselt und das Verschlüsselungsergebnis an die erste Ein­richtung zurückgesandt. Die empfangene ver­schlüsselte Zufalls­zahl wird in der ersten Einrichtung entschlüsselt und mit der ge­sendeten Zufallszahl verglichen. Anschließend wird die Zufallszahl in der ersten Einrichtung verschlüs­selt und an die zweite Einrich­tung gesendet, um dort entschlüsselt und mit der zuvor empfan­genen Zufallszahl verglichen zu werden. Bei positiven Vergleichs­ergebnissen haben sich die beiden Einrichtungen gegenseitig au­thentifiziert.


Ausgehend von dem internationalen Standard ISO/IEC 9798 konnte der Fachmann also ohne erfinderisches Zutun zum Ge­genstand des Anspruchs 1 des Streitpatents gelangen, da er auch hier lediglich die Reihenfolge der gegenseitigen Authentifikation vertauschen mußte.


Der Anspruch 2 des Streitpatents beschreibt lediglich Vorrich­tungsmerkmale, wie sie sich für den Fachmann bei einer Realisie­rung der bekannten Authentifizierungsverfahren von selbst erge­ben.


Auch die Merkmale der kennzeichnenden Teile der Unteransprü­che 3 bis 5 beschreiben ledig­lich dem Fachmann geläufige Maß­nahmen bei Authentifikationssystemen.“





Auf den Einspruch hat die Patentinhaberin mit Anwaltsschriftsatz vom 10. November 1998 umfänglich erwidert und sich hierbei im Einzelnen mit den von der Rechtsvorgängerin der Einsprechenden als Beleg für die behauptete fehlende Patentfähigkeit eingereichten beiden Dokumenten inhaltlich auseinander gesetzt und ausgeführt, dass diese ihrer Ansicht nach das Streitpatent weder neuheits­schädlich vorwegnähmen noch die erforderliche Erfindungshöhe in Frage stellten.





Bis Ende 2000 haben hiernach beide Beteiligte weitere umfangreiche Stellung­nahmen zu den Fragen der Neuheit und Erfindungshöhe des Streitpatents einge­reicht.





Mit (erstem) Zwischenbescheid vom 11. Juli 2005 wies die Patentabteilung 1.53 des Deutschen Patent- und Markenamtes darauf hin, dass ihrer Ansicht nach der Einspruch unzulässig sein könnte, weil die Einsprechende bei ihrer gesamten Be­trachtung wesentliche Teile der patentierten Lehre unberücksichtigt und unkom­mentiert gelassen habe, insbesondere





-	dass eine Zufallszahlenfolge, die von einer Steuereinrichtung A erzeugt und mit einer ersten Ver­schlüsselungsfunktion f verschlüsselt wird, so­wohl in unverschlüsselter, als auch in der verschlüssel­ten Form zu einer Schlüsseleinrichtung B übertragen und dort nach der Entschlüsselung mittels der inversen Funktion f’ einem Vergleich unterzogen wird (we­sentlicher Inhalt der Merkmale a) bis f)), und





-	dass nur im Falle einer festgestellten Übereinstimmung der mittels der ers­ten inversen Verschlüsse­lungsfunktion f´ entschlüsselten Information Z mit der Zufallszahlenfolge Rnd die gleiche Zufallszah­lenfolge Rnd in der Schlüsseleinheit B mit einer zweiten Verschlüsselungsfunktion g zur Rückübertra­gung an die Steuereinrichtung A verschlüsselt wird (wesent­licher Inhalt der Merkmale g) und h)).





Diesen Ausführungen hat sich die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 31. August 2005 angeschlossen, während die Einsprechende ihnen mit Schriftsatz vom 29. September 2005 unter Hinweis auf die Entscheidungen des Bundesge­richtshofs „Streichgarn" (GRUR 1987, 513), „Tetraploide Kamille" (GRUR 1993, 651) und „Sortiergerät" (GRUR 1972, 592) sowie den Entscheidungen des Bun­despatentge­richts BPatGE 9,185 und GRUR 2004, 231 („Leiterplattenbe­schich­tung") entge­gengetreten ist.





Mit dem angefochtenen Beschluss vom 30. November 2005 hat die Patentabtei­lung 1.53 zugleich den Einspruch als unzulässig verworfen und das Patent in vol­lem Umfang aufrechterhalten. Dies wird damit begründet, dass der Einspruch inner­halb der Einspruchsfrist nicht ausreichend substantiiert worden und damit unzulässig sei. Wie bereits im Zwischenbescheid ausgeführt worden sei, habe sich die Einsprechende mit wesentlichen Kernbereichen der patentierten Lehre nicht auseinander gesetzt. Wenn die Einsprechende der patentgemäßen Lösung die Neuheit oder zumindest die erfinderische Tätigkeit habe absprechen wollen, so hätte sie sich mit der Gesamtlehre des Patentanspruchs 1 auseinander setzen müssen. Die Einsprechende hätte den Inhalt der jeweiligen Druckschrift mit dem wesentlichen Gegenstand des Streitpatents vergleichen müssen, indem sie sämt­liche erfindungswesentlichen Merkmale anspricht und im Zusammenhang mit dem Stand der Technik vergleicht, um daraus Tatsachen herzuleiten, aus denen sich einer der Widerrufsgründe des § 21 PatG ergibt. Gegebenenfalls hätten nicht durch den Stand der Technik abgedeckte oder ins Auge fallende wesentliche Merkmale im Einzel­nen bezeichnet und ihr Naheliegen begründet werden müssen.


Dies habe die Einsprechende aber nicht getan. Die Einspruchsbegründung führe  auch nicht „zwangs­läufig" dazu, dass sich der Patentinhaberin oder dem Patent­amt „aufdränge" oder gar „ins Auge" fallen müsse, dass nur im Falle einer festge­stellten Übereinstimmung der mittels der ersten inver­sen Verschlüsselungsfunk­tion f´ entschlüsselten Information Z mit der Zufallszahlenfolge Rnd die gleiche Zufallszahlenfolge Rnd in der Schlüsseleinheit B mit einer zweiten Verschlüsse­lungsfunkti­on g zur Rückübertragung an die Steuereinrichtung A verschlüsselt werde  (wesentlicher Inhalt der Merkmale g) und h)). Um dieses als allgemeines Fachwissen festzustellen, hätte die Patentabtei­lung eigene Recherchen anstellen müssen. Dies sei jedoch eine Aufgabe der Einsprechenden, nicht des Patentamts. Die Ausführungen der Einsprechenden in ihrem Schriftsatz vom 29. September 2005, dass bei einer mittels eines Protokolls vor­gegebenen Reihenfolge eines Verfahrens dieses jeweils nur Schritt für Schritt durchgeführt werde und im Falle einer Protokollabweichung das Verfahren vorzeitig beendet werde, gingen zwar in diese Richtung, seien aber nicht zu berücksichtigen, da diese Argumentation nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgebracht worden sei. Die Einspruchsbegründung erfülle daher nicht das Erfordernis der Angabe der Tatsachen im Ein­zelnen, da sie sich nicht mit der Erfindung befasse, wie sie patentiert ist. Vielmehr lege sie ihrer Argumentation allein eine Teillehre des Patents zugrunde, ohne dabei die kon­kreten Merkmale dieser Teillehre genau mit dem Kern der patentierten Lehre zu vergleichen. Irgendwelche weiteren konkreten Angaben, die für die Patentierungs­erfordernisse der alle wesentlichen Merkmale ein­schließenden Lehre des Patents von Bedeutung sein könnten, enthalte die Einspruchsbegründung nicht. Eine Ein­spruchsbegründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der wesentlichen patentierten Lehre befasse, sei aber  ebenso formal unvoll­ständig wie eine Einspruchsbegründung, die sich nicht an der patentierten Erfindung orientiert, sondern an einer nicht unter Schutz gestellten Lehre. Daher müsse der Einspruch wegen nicht ausreichender Substantiierung als unzulässig verworfen werden.





-Gegen diesen, den jeweiligen Verfahrensbevollmächtigten am 12. Dezember 2005 zugestellten,  am  zugestellten " "" \* MERGEFORMAT Beegründung "Wurde die Beschwerde begründet? ('+' für ja; '-' für nein)" \d + +schluss richtet sich die am 11. Januar 2006 beim Deutschen Pa­tent- und Markenamt eingegangene eingelegte" ""  eschwerdebegründung = - " nicht begründete " "" Beschwerde der Einsprechenden vom 10. Januar 2006. Beide Beteiligte streiten im wesentlichen darum, ob der Ein­spruch nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig war.





Die Einsprechende beantragt,





den Beschluss der Patentabteilung 53 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 30. November 2005 aufzuheben und das Patent 195 23 009 zu widerrufen.


hilfsweise





die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuver­weisen.





Die Patentinhaberin beantragt,





die Beschwerde zurückzuweisen





hilfsweise:





die Rechtsbeschwerde zuzulassen.





In der mündlichen Verhandlung haben die Beteiligten ihre jeweiligen Standpunkte aufrechterhalten und vertieft.








II.





A.





Die zulässigePatentabteilung "Hat die Patentabteilung das Patent (ganz oder teilweise) aufrechterhalten (= +) oder widerrufen (= -)?" \d - - BePatentabteilung (= +) oder nicht (= -)?" \d - -schwerde hat in der Sache insoweit Erfolg, als die Sache unter Aufhebung des gegenteiligen Beschlusses des Deutschen Patent- und Marken­amtes vom 30. November 2005 an dieses nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur er­neuten Entscheidung über den Einspruch an das Deutsche Patent- und Marke­namt zurückzuweisen ist. Denn von einer - vom Patentamt bislang nicht durchge­führten - Sachprüfung des Einspruchs kann nicht abgesehen werden, weil der Ein­spruch entgegen der Ansicht des Patentamts nicht unzulässig war. Damit war eine Verwerfung des Einspruchs als unzulässig ausgeschlossen. Soweit die Ent­schei­dung der Patentabteilung im Tenor des Beschlusses über die Verwerfung des Einspruchs als unzulässig hinaus auch die Aufrechterhaltung des Patents in vollem Umfang ausgesprochen hat, handelt es sich allerdings um einen überflüs­sigen ungerechtfertigten Ausspruch, denn nach allgemeiner und richtiger Meinung kommt bei Unzulässigkeit des Einspruchs nur dessen Verwerfung, nicht aber die Aufrechterhaltung des Streitpatents in Betracht, weil Letzteres nach der Regelung des § 61 Abs. 1 Satz 1 PatG zwingend eine Sachprüfung des Einspruchs vorsieht, die im Falle seiner Unzulässigkeit aber gerade nicht erfolgen darf; in einem sol­chen Fall kann vielmehr nur der unzulässige Einspruch verworfen werden (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 61 Rn. 23; Busse/Schwendy, PatG, 6. Aufl., § 61 Rn. 6).





1.





Nach § 59 Abs. 1 Satz 2 bis 5 PatG muss ein Einsprechender innerhalb der Ein­spruchsfrist von 3 Monaten (§ 59 Abs. 1 Satz 1 PatG) seinen Einspruch schriftlich erklären und begründen. Die Begründungspflicht wird in § 59 Abs. 1 Satz 3 und 4 PatG dahingehend präzisiert, dass zum einen der Widerrufsgrund nach § 21 PatG anzugeben ist und zum anderen „die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, […] im Einzelnen anzugeben [sind]“. Diesen gesetzlichen Vorgaben genügte die Einspruchsschrift der Rechtsvorgängerin der jetzigen Einsprechenden.





a)





In der hier zu beurteilenden Einspruchsschrift ist entsprechend der Anforderung des § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG der Widerrufsgrund hinreichend konkret benannt worden. Zwar wird der Widerspruch des Streitpatents nur unter pauschaler Be­zugnahme auf § 21 PatG beantragt, aus den nachfolgenden Ausführungen ergibt sich aber zweifelsfrei, dass der beantragte Widerruf allein auf eine fehlende Pa­tentfähigkeit nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestützt wird, wobei ausdrücklich die Neuheit der patentierten Erfindung (§§ 1, 3 PatG) als auch das Vorhandensein einer erfinderischen Tätigkeit (§§ 1, 4 PatG) in Abrede gestellt wird. Damit ist den formalen Anforderungen des § 59 Abs. 1 Satz 3 PatG - was im Übrigen auch die Patentabteilung nicht in Frage gestellt hat - Genüge getan.





b)





Entgegen der Ansicht der Patentabteilung erfüllt die Einspruchsschrift allerdings auch die formalen Voraussetzungen des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG.





aa)





Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs genügt eine Einspruchsbe­gründung dieser formellen gesetzlichen Anforderung, wenn sie die für die Beur­teilung der behaupteten Widerrufsgründe maßgeblichen Umstände im Einzelnen so darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt daraus ab­schließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufs­grundes ziehen können (BGH, GRUR 1993, 651 [653] Tetraploide Kamille). Der Vortrag muss erkennen lassen, dass ein bestimmter Tatbestand behauptet wer­den soll, der auf seine Richtigkeit nachgeprüft werden kann (BGH, GRUR 1997, 740 Tabakdose). Da der Einspruch nur auf die Behauptung gestützt werden kann, einer der in § 21 PatG genannten Widerrufsgründe liege vor, muss die überprüf­bare Tatsachenangabe sich außerdem auf den geltend gemachten Widerrufs­grund beziehen (BGHZ 100, 243 [246] = GRUR 1987, 513 Streichgarn). Ob die Tatsachen den Widerruf auch tatsächlich rechtfertigen, ist alsdann keine Frage der an die Einspruchsschrift zu stellenden förmlichen Anforderungen mehr, sondern eine solche der Begründetheit. Auf diese Anforderungen hat der Bundesgerichts­hof auch in neueren Entscheidungen immer wieder abgestellt (vgl. BGH GRUR 2009, 1089, 1099 [Rz. 12] - Leistungshalbleiterbauelement).



bb)





Bei der Anwendung dieser Rechtsprechungsgrundsätze ist dabei im Ausgangs­punkt zu beachten, dass § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG lediglich verlangt, dass der Ein­sprechende die „Tatsachen“, welche den Einspruch rechtfertigen, „im Einzelnen“ angibt, also lediglich die Tatsachen, welche Grundlage für die Beurteilung sein können, ob der geltend gemachten Widerrufsgrund vorliegt. Unter Tatsachen wer­den im Allgemeinen aber nur die der äußeren Wahrnehmung zugänglichen Ge­schehnisse oder Zustände verstanden, aus denen das objektive Recht Rechtswir­kungen herleitet (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 29. Aufl., § 286 Rn. 9). Von diesen ei­nem Beweis zugänglichen Tatsachen, auf die sich die Pflicht des Einsprechenden nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG allein erstreckt, sind alle sonstigen Ausführungen zu trennen, welche die rechtliche Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen auf eine bestehende oder fehlende Patentfähigkeit des Streitpatents betreffen; solche Ausführungen sind zwar in der Einspruchsschrift möglich und meist auch üblich, werden aber vom Gesetz als formelle Voraussetzung für die Zulässigkeit des Ein­spruchs nicht gefordert. 





Erst im Rahmen dieser rechtlichen, aus den allein vorzutragenden Tatsachen zu ziehenden Schlussfolgerungen, deren Vortrag von § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG nicht gefordert wird, ist aber eine eingehende Prüfung des Gegenstandes des Streitpa­tents sowie der jeweiligen Gegenstände des vom Einsprechenden genannten Standes der Technik vorzunehmen. Folgerichtig und zwingend ist daher die Er­mittlung dessen, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs des Streitpatents im Einzelnen und in ihrer Ge­samtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, nach der Rechtspre­chung des Bundesgerichtshofs auch kein Tatsachenvortrag - auf den sich § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG allein bezieht -, sondern Rechterkenntnis und demgemäß richterliche Aufgabe (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 860 [Rz. 14] m. w. N. - Informati­onsübermittlungsverfahren I) bzw. im Einspruchsverfahren vor dem Patentamt eine solche der Patentabteilung. Diese Rechtserkenntnis wird zwar, wie jede Auslegung, auf tatsächlicher Grundlage getroffen, zu der neben den objektiven technischen Gegebenheiten auch ein bestimmtes Vorverständnis der auf dem betreffenden Gebiet tätigen Sachkundigen sowie Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen und methodische Herangehensweise dieser Fachleute gehören, die das Verständnis des Patentanspruchs und der in ihm verwendeten Begriffe bestimmen oder jedenfalls beeinflussen können (vgl. BGH, a. a. O. m. w. N. - Infor­mationsübermittlungsverfahren I). Das ändert freilich nichts daran, dass die Er­mittlung dessen, was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs des Streitpatents im Einzelnen und in ihrer Ge­samtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt, wobei sie sich auf die im Patentanspruch geschützte technische Lehre in ihrer Gesamtheit beziehen muss und sich nicht auf einen Teil, wie etwa die kennzeichnenden Merkmale eines zweiteiligen Patentanspruchs, beschränken darf (vgl. BGH, a. a. O. - Informations­übermittlungsverfahren I), und die entsprechende Auslegung des vom Einspre­chenden genannten Standes der Technik nicht (mehr) die Feststellung der in § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG allein als formelle Voraussetzung für die Zulässigkeit des Ein­spruchs geforderten Tatsachen, sondern als (Rechts-) Auslegung ausschließlich die rechtliche Bewertung der Patentfähigkeit des Streitpatents betrifft, deren An­gabe von § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG gerade nicht verlangt wird. 





Ob solche Ausführungen, welche nicht (mehr) die zugrunde zu legenden Tatsa­chen, sondern (nur) die bloße Auslegung des Patentanspruchs des Streitpatents und des genannten Standes der Technik betreffen, in der Einspruchsschrift ge­macht werden, ist, da § 59 Abs. 1 PatG hierzu keine Pflicht vorsieht, dem Einspre­chenden damit freigestellt. Sieht er hiervon ab, läuft er zwar Gefahr, dass das Pa­tentamt seiner Ansicht zur fehlenden Patentfähigkeit nicht folgt, weil es seine Ar­gumentation nicht kennt und damit möglicherweise wesentliche Gedankengänge, die ihn aufgrund des der Beurteilung der Patentfähigkeit zugrundeliegenden Tat­sachenmaterials zum Schluss brachten, dass das Streitpatent nicht patentfähig sei, nicht vollzieht. Das bloße Fehlen einer über die Angabe der Tatsachen hi­nausgehenden, allein die Beurteilung der Patentfähigkeit betreffenden Argumen­tation lässt aber die Zulässigkeit des Einspruchs nach § 59 Abs. 1 PatG unberührt.





cc)





Gegen die Notwendigkeit zu von Teilen der Rechtsprechung geforderten Ausfüh­rungen, die über die bloße Tatsachenangabe hinausgehen und sich auch argu­mentativ mit den einzelnen Merkmalen der angegriffenen Lehre beschäftigen, spricht auch folgende Überlegung: Wegen der grundsätzlichen Trennung von Zu­lässigkeit und Begründetheit des Einspruchs kann - was auch von den vorge­nannten Teilen der Rechtsprechung nicht in Abrede gestellt wird - für die Beurtei­lung nicht verlangt werden, dass solche Argumente in der Sache zutreffen müs­sen. Damit bleibt es aber dem Einsprechenden, sofern von ihm verlangt wird, nicht nur Tatsachen anzugeben, sondern sich hierbei auch mit der angegriffenen Lehre im Einzelnen auseinander zu setzen und hierbei entweder ganz oder zumindest im wesentlichen auf deren Einzelmerkmale einzugehen, jederzeit möglich, gegen de­ren von ihm bezweifelte Neuheit oder erfinderische Tätigkeit auch Argumente vor­zutragen, die ersichtlich nichts mit dem angegriffenen Gegenstand des Streitpa­tents oder dem von ihm benannten Stand der Technik zu tun haben. Er könnte also m.a.W. auch einfach mit erkennbar „aus der Luft gegriffenen“ und „ins Blaue hinein“ behaupteten angeblichen „Gegenargumenten“, die sich nicht oder kaum aus dem von ihm benannten und scheinbar argumentativ „abgehandelten“ Stand der Technik „herauslesen“ lassen, die Neuheit oder erfinderische Tätigkeit des Streitpatents bestreiten. Denkbar wäre es auch, in Form einer tabellarischen Ta­belle irgendwelche Merkmale im Patentanspruch des Streitpatents, die, da eine zutreffende Merkmalsgliederung nicht Zulässigkeitsvoraussetzung sein kann, nicht zwingend den „Kern“ der Erfindung in der Sache zutreffend erfassen müssen, zu behaupten und diesen unter Angabe angeblicher Fundstellen im zitierten Stand der Technik (die ebenfalls nicht zutreffen müssen) gegenüberzustellen. Ein sol­cher, den von einem Teil der Rechtsprechung geforderten strengen formalen An­forderungen aber bereits genügender Vortrag würde trotzdem die Patentabteilung bzw. das Gericht  dazu zwingen, sich selbstständig mit dem angegebenen Stand der Technik im Einzelnen auseinanderzusetzen, da erst dann erkennbar wird, dass es sich bei der Einspruchsbegründung in Wirklichkeit nur um eine „Scheinar­gumentation“ handelt. Ein solcher Einspruch wäre zwar ersichtlich unschlüssig und unbegründet, würde aber den von den vorgenannten Teilen der Rechtspre­chung aufgestellten hohen  Hürden für die Zulässigkeit eines Einspruchs trotzdem entsprechen, so dass er trotz seiner „Scheinbegründung“ nicht verworfen werden kann, sondern in der Sache zu prüfen wäre, obwohl er diese Sachprüfung ebenso wenig unterstützt wie ein nur den Stand der Technik benennender, sich aber jegli­cher Argumentation enthaltener Einspruch. Dies verdeutlicht, dass die von den genannten Teilen der Rechtsprechung aufgestellte Forderung, dass der Einspruch nicht nur den möglichen Stand der Technik bezeichnen darf, sondern sich zumin­dest mit den „wesentlichen“ Merkmalen der angegriffenen Erfindung argumentativ auseinandersetzen müsse, letztlich auf eine bloße Förmlichkeit hinausläuft und wenig zur Abgrenzung eines unzulässigen Einspruchs einerseits von einem zwar zulässigen, aber mangels Schlüssigkeit unbegründeten Einspruch beitragen kann.





dd)





Ausgehend hiervon bedarf es, damit der Einspruch zulässig ist, in der Einspruchs­schrift also lediglich der Angaben dieser tatsächlichen Grundlagen, die es dem Patentinhaber und dem Patentamt ermöglichen, die vorgenannte Schlussfolge­rung aufgrund einer - nicht mehr zum Tatsachenvortrag gehörenden, sondern vom fachmännischen Verständnis des Patentamts abhängenden - Prüfung des Schutzumfangs des Streitpatents und des jeweiligen Gegenstandes des vom Ein­sprechenden genannten Standes der Technik zu ziehen. 





Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Durchführung einer solchen (fachmänni­schen) Prüfung vom Umfang der angebenen Tatsachengrundlage grundsätzlich unabhängig ist; denn auch dann, wenn nur wenige Tatsachen genannt sind, lässt sich die vorgenannte Prüfung selbst auf der Grundlage weniger vorgebrachter Tatsachen jederzeit durchführen. Hierzu dürften gerade auch die Mitglieder der Patentabteilungen des Patentamts, bei denen es sich ja um ausgewiesene Fach­leute handelt, ohne große Mühe in der Lage sein, ohne dass ihnen die einzelnen Prüfungsschritte in einer Einspruchschrift aufgezeigt werden müssten. Bei gerin­ger Tatsachengrundlage wird die Prüfung freilich in aller Regel mit dem (zwangs­läufigen) Ergebnis enden müssen, dass die genannten Tatsachen einen Widerruf des Streitpatents nicht rechtfertigen können; in den Fällen zu geringen Tatsachen­vortrages ist der Einspruch mit anderen Worten damit zwar zulässig, aber in aller Regel mangels Schlüssigkeit unbegründet.





In solchen Fällen führt die Zulässigkeit des Einspruchs auch nicht dazu, dass das Patentamt im Rahmen seiner Amtsermittlungspflicht (§ 59 Abs. 4 i. V. m. § 46 PatG) gehalten wäre, die vom Einsprechende genannte schmale Tatsachen­grundlage durch eigene Ermittlungen zu verbreitern. Denn in erster Linie hat das Patentamt im Einspruchsverfahren die Einspruchsgründe zu prüfen, die von den Beteiligten gemäß § 59 PatG ordnungsgemäß vorgebracht und begründet worden sind (vgl. BGH GRUR 1995, 333, 337 - Aluminium-Trihydroxid). Zwar schließt dies weder die Einbeziehung weiterer Widerrufsgründe aus noch ist das Patentamt an die zur Rechtfertigung des Einspruchs geltend gemachten Gründe und Tatsachen gebunden oder in seiner Prüfung, ob das Patent aufrechtzuerhalten ist, auf diese Gründe beschränkt. Zu einer solchen Erweiterung des Umfangs der Prüfung des Streitpatents auf seine Schutzfähigkeit ist das Patentamt aber von Amts wegen nur aufgrund pflichtgemäßen Ermessens berechtigt (vgl. BGH, a. a. O. - Alumi­nium-Trihydroxid). Ein solches ist aber nicht schon deshalb zu bejahen, weil der Ein­sprechende zur Rechtfertigung seines Einspruchs nur wenige Tatsachen genannt hat; vielmehr kommt eine solche Erweiterung des Prüfungsumfangs auf­grund pflichtgemäßen Ermessens nur in Betracht, wenn erkennbar - d. h. ohne Durchfüh­rung gezielter eigener weiterer Ermittlungen des Patentamts, z. B. auf­grund des  schon im Prüfungsverfahren herangezogenen Standes der Technik - weitere Um­stände vorliegen, die eine solche Erweiterung offensichtlich nahelegen.
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Den vorstehenden Ausführungen steht die von der Patentinhaberin genannte Ent­scheidung BGH GRUR 1988, 364 - Epoxidations-Verfahren nicht entgegen. Denn in dieser Entscheidung war der ausdrücklich nur auf „Abänderung des Hauptan­spruchs“ gerichtete Einspruch zum einen schon deshalb als unzulässig erachtet worden, weil ein Widerrufsgrund nicht ausdrücklich benannt worden war, und zum anderen selbst dann, wenn man die Widerrufsgründe fehlender Offenbarung so­wie mangelnder Patentfähigkeit unterstellen würde, irgendwelche Tatsachen, die einen Widerruf aus diesen Gründen rechtfertigen könnten, nicht einmal ansatz­weise angegeben worden waren. Die Patentinhaberin kann sich für ihre Auffas­sung, § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG erfordere eine Auslegung des Patentanspruchs des Streitpatents nach einzelnen Merkmalen und konkrete Angaben dazu, inwiefern diese im von der Einsprechenden bezeichneten Standes der Technik verwirklicht oder nahegelegt sein sollen, auch nicht auf die Ausführungen in dieser Entschei­dung berufen, dass eine Einspruchsbegründung, die sich nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten Erfindung, nicht aber mit der gesamten patentierten Lehre befasse, ebenso formal unvollständig sei wie eine Einspruchsbegründung, die sich nicht an der patentierten Erfindung orientiere, sondern an einer nicht unter Schutz gestellten Erfindung (vgl. BGH, a. a. O., S. 366 - Epoxidations-Verfahren). Diese Ausführungen beziehen sich nämlich auf die Besonderheit des entschiede­nen Falls, in dem der Einspruch ausdrücklich nur darauf beschränkt war, dass der Hauptanspruch „abzuändern“ sei, weil in einem Teilaspekt der Lehre des Streit­patents der (nicht näher bezeichnete) Stand der Technik nicht hinreichend berück­sichtigt sei. Damit sollen die vorgenannten Ausführungen nur zum Ausdruck brin­gen, dass der ausdrücklich nur auf eine Teillehre eines Patentanspruchs be­schränkte Einspruch gegen ein Streitpatent - der von dem mit dem Einspruch be­gehrten, nach § 21 Abs. 2 Satz 1 PatG möglichen Teilwiderruf abzugrenzen ist - nicht zulässig sei; keinesfalls sollten hiermit aber formale Anforderungen an die Angabe der Tatsachen nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG bei einem unbeschränkten, also das Streitpatent ausdrücklich insgesamt angreifenden Einspruch aufgestellt werden, denenzufolge sich dieser mit den einzelnen Merkmalen des angegriffenen Patentanspruchs argumentativ auseinandersetzen müsse. Dies wäre nämlich mit der oben genannten Differenzierung des Bundesgerichtshofs zwischen den der Beurteilung der Patentfähigkeit zugrunde zu legenden Tatsachen, auf welche sich § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG nach seinem ausdrücklichen Wortlaut allein bezieht, auf der einen Seite und der darüber hinaus gehenden Prüfung der Patentfähigkeit als bloßer Rechtsauslegung auf der anderen Seite logisch nicht zu vereinbaren.





ff)





Für eine solche Trennung zwischen der Angabe von Tatsachen auf der einen Seite und der zur Rechtsauslegung zählenden Beurteilung der Patentfähigkeit auf der anderen Seite, mithin zwischen der Zulässigkeit und der (zur Begründetheit gehörenden) Schlüssigkeit des Einspruchs auf der anderen Seite sprechen im Üb­rigen auch durchaus praktische Erwägungen. Das Gesetz sieht nämlich ausdrück­lich vor, dass „jeder“ Einspruch einlegen kann, wobei er sich nicht anwaltlich ver­treten lassen muss. Die Beurteilung der Frage, welchen Gegenstand das Streit­patent betrifft und ob dieser, zumindest bei bezweifelter Patentfähigkeit nach den §§ 1 bis 5 PatG, von einem gegebenen Stand der Technik neuheitsschädlich vor­weggenommen ist oder jedenfalls nahegelegt war, erfordert aber nicht nur um­fangreiches fachmännisches, sondern auch patentrechtliches Wissen und Kön­nen, das insbesondere bei klein- und mittelständischen Unternehmen, die von ei­nem Streitpatent betroffen sein können und damit als mögliche Einsprechende in Betracht kommen, nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden kann. Würden aber die nach den obigen Ausführungen an sich zur Schlüssigkeit und damit nicht (mehr) zur Zulässigkeit zu zählenden Angaben als formale Hürde für einen Ein­spruch gefordert, wären diese Unternehmen, die im Allgemeinen anders als Groß­unternehmen nicht einmal über eine mit patentrechtlichen Fragen befasste Abtei­lung oder auch nur über einen hierin geschulten Mitarbeiter verfügen, in aller Re­gel nicht (mehr) ohne Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe in der Lage, ihr (mögli­cherweise in der Sache berechtigtes) Anliegen formal wirksam im Einspruchsver­fahren zu verfolgen. Damit würde aber das gesetzgeberische Ziel de facto unter­laufen, die Möglichkeit des Einspruchs auch solchen, über keine patentrechtlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügenden Einsprechenden in einem kostengünsti­gen (und damit auch unter Verzicht auf die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe durchführbaren) Verfahren zu eröffnen, das wesentlich durch die Pflicht des Pa­tentamtes zu Amtsermittlungen geprägt ist.
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Die vorstehenden Grundsätze stehen auch nicht im Gegensatz zu den Interessen des Patentinhabers. Vielmehr dürfte dieser in aller Regel sogar eher an einer die Aufrechterhaltung seines Patents aussprechenden Sachentscheidung, die mit der Unschlüssigkeit des Einspruchs begründet wird, als an der Beurteilung  desselben Vorbringens des Einsprechenden als unzulässig und damit der Verwerfung des Einspruchs interessiert sein, weil die Verletzungsgerichte im Fall einer geltend gemachten Verletzung eines Patents einstweiligen Rechtsschutz nur gewähren, wenn gewichtige Gründe gegen den Rechtsbestand des Streitpatents nicht gege­ben sind (vgl. OLG Düsseldorf, Mitt 2011, 193 - Harnkatheterset; OLG Braun­schweig, GRUR-RR 2012, 97 - Rechtsbeständigkeit eines Patents). Hiervon  kann aber nach der Rechtsprechung der Instanzgerichte in aller Regel ausgegangen werden, wenn das Streitpatent ein mit einer (beschränkten oder unbeschränkten) Aufrechterhaltung des Streitpatents nach einer Sachprüfung entschiedenes Ein­spruchsverfahren überstanden hat (wobei die Streitfrage, ob dies zwingende Vor­aussetzungen für den Erlass der einstweiligen Verfügung sein muss [so OLG Düsseldorf, a. a. O. - Harnkatheterset] oder nicht [so OLG Braunschweig, a. a. O. - Rechtsbeständigkeit eines Patents], hier dahinstehen kann), während ein nur aus formellen Gründen (nämlich wegen Unzulässigkeit des Einspruchs) mit einer blo­ßen Verfahrensentscheidung ohne Sachprüfung beendetes Einspruchsverfahren in aller Regel hierfür nicht ausreichen dürfte.
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In welchem Umfang somit nach § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG Tasachen anzugeben sind, hängt dabei vom geltend gemachten Widerrufsgrund ab. Je weniger die Kenntnis einzelner Tatsachen beim Patentinhaber und beim Patentamt vorausge­setzt werden kann, um so höher sind die Anforderungen an die substantiierte Darlegung der Tatsachen. Da die Frage, welche Merkmale für den Patentan­spruch des Streitpatents erfüllt sein müssen, und die Prüfung, ob diese Merkmale durch den druckschriftlichen Stand der Technik erfüllt sind, nicht die Feststellung von Tatsachen betreffen, sondern zur nicht unter § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG fallen­den Prüfung des Streitpatents auf seine Patentfähigkeit gehören, mithin keine Frage der Zulässigkeit des Einspruchs, sondern seiner Schlüssigkeit und somit Begründetheit sind, ist es dabei allerdings nicht erforderlich, dass die Einspruchs­schrift zu jedem einzelnen Merkmal des Patentanspruchs des Streitpatents even­tuelle Textstellen oder Zeichnungen in den benannten Entgegenhaltungen aus­drücklich angibt (ähnlich bereits BPatG GRUR 2004, 231, 232 - Leiterplattenbe­schichtung); vielmehr kann die konkrete Angabe eines bei der Prüfung der Pa­tentfähigkeit heranzuziehenden Standes der Technik, insbesondere die Benen­nung oder Vorlage von den Stand der Technik wiedergebenden Druckschriften, im Allgemeinen für sich bereits ausreichen (vgl. BGH, GRUR 2009, 1098, 1099 - Leistungshalbleiterbauelement). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass davon ausgegangen werden kann, dass die Mitglieder des Patentamts im Rahmen der Amtsermittlungspflicht wegen der bei ihnen aufgrund ihrer gesetzlichen Stellung und Aufgaben vorauszusetzenden sachverständigen Kenntnisse (vgl. § 26 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz PatG) in der Lage sind, solche Schlussfolgerungen selb­ständig aus diesem vom Einsprechenden genannten druckschriftlichen Stand der Technik zu ziehen.





Ausgehend hiervon können die Anforderungen etwa beim behaupteten Widerrufs­grund der offenkundigen Vorbenutzung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1, 3 Abs. 1 Satz 2 PatG), bei dem sowohl der vorbenutzte Gegenstand so eingehend be­schrieben werden müssen, dass festgestellt werden kann, ob und gegebenenfalls inwieweit er den patentgemäßen Gegenstand vorwegnimmt oder nahelegt, als auch die Umstände und die Art und Weise seiner Benutzung in der Öffentlichkeit anzugeben sind (vgl. BGH GRUR 1997, 740 - Tabakdose), andere sein als dieje­nigen beim behaupteten Widerrufsgrund der fehlenden Patentfähigkeit infolge ei­nes druckschriftlichen Standes der Technik, bei dem die Vorlage oder bestimmte Bezeichnung der entgegengehaltenen Druckschrift bereits genügen kann (vgl. BGH, a. a. O. - Leistungshalbleiterbauelement). Ob dieser in neueren Entschei­dun­gen des Bundesgerichtshofs betonte Unterschied zwischen Zulässigkeit des Ein­spruchs auf der einen Seite und seiner Schlüssigkeit bzw. Begründetheit auf der anderen Seite in älteren Entscheidungen, auch wenn diese im Grundsatz hiervon ausgehen, im Einzelfall immer stets logisch konsistent durchgehalten wurde (zweifelhaft etwa bei BGH BlPMZ 1988, 289 - Messdatenregistrierung), kann an­gesichts der Eindeutigkeit der neueren Rechtsprechung des Bundesge­richtshofs, die im Übrigen auf solche Entscheidungen nicht mehr Bezug nimmt, dahinstehen.





Das Erfordernis, die Tatsachen „im Einzelnen“ anzugeben, hängt damit entschei­dend nicht nur vom geltend gemachten Widerrufsgrund, sondern vor allem von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab. So kann es bei behaupteter fehlen­der Neuheit genügen, auf einen druckschriftlichen Stand der Technik hinzuweisen, da das Patentamt und der Patentinhaber bereits hieraus in die Lage versetzt wird zu beurteilen, ob der dort beschriebene Gegenstand demjenigen des Streitpatents entspricht; hierfür kann die bloße Vorlage oder Nennung der druckschriftlichen Entgegenhaltungen ausreichen (vgl. BGH, a. a. O. - Leistungshalbleiterbauele­ment). Soll der druckschriftliche Stand der Technik hingegen nur als Beleg einzel­ner Merkmale des angegriffenen Patentanspruchs dienen, kann es demgegenüber unter Umständen im Einzelfall erforderlich sein, die konkrete Belegstelle zu zitie­ren, soweit das für die Beurteilung der Patentfähigkeit entscheidende einzelne Merkmal für einen Fachmann nicht bereits aufgrund einfacher Lektüre der entge­gengehaltenen Druckschrift erkennbar ist. Im letzteren Fall kann allerdings wohl in der Regel davon ausgegangen werden, dass es im Rahmen des fachmännischen Könnens und Wissens der Mitglieder des Patentamts liegt, bereits aufgrund einer eigenen Lektüre der genannten Entgegenhaltung zu erkennen, welche ausschlag­gebenden Merkmale - zumal wenn sich diese erst aus einer Auslegung des jewei­ligen Gegenstandes der einzelnen Entgegenhaltung ergeben, die nach den vor­stehenden Ausführungen ohnehin nicht zur gesetzlichen Obliegenheit des Ein­sprechenden gehört - des Patentanspruchs des Streitpatents den bezeichneten Entgegenhaltungen entnommen werden können. Schließlich bedarf es, soweit die erfinderische Tätigkeit beim Streitpatent in Abrede gestellt wird, näherer tatsächli­cher Angaben zum Wissen und Können des Fachmanns, soweit es für die Beur­teilung der Erfindungshöhe auf Kenntnisse ankommt, die über den bereits im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik hinausgehen; ohne solche Angaben wird das Patentamt die Frage der Erfindungshöhe allein anhand dieser Druckschriften beurteilen können, was zwar, sofern sie vom Einsprechen­den genannt wurden oder bereits Gegenstand des Prüfungsverfahrens waren, dem Einspruch nicht die Zulässigkeit nimmt, aber häufig zur Unschlüssigkeit des auf eine fehlende Erfindungshöhe gestützten Einspruchs führt, weil sich aus ihnen erfahrungsgemäß  im Allgemeinen nicht zwingend herleiten lässt, welche Veran­lassung der Fachmann für die Heranziehung dieses Standes der Technik haben sollte, um zu der im Streitpatent dargelegten Erfindung zu gelangen.





ii)





Unter Zugrundelegung der vorgenannten Grundsätze erachtet der Senat die An­gaben, welche die Einsprechende in der Einspruchsschrift gemacht hat, in for­meller Hinsicht für ausreichend, so dass der Einspruch als zulässig anzusehen ist. Denn bereits durch die Vorlage der beiden Druckschriften D1 und D2 hat die Rechtsvorgängerin der Einsprechenden ausreichende Tatsachen angegeben, auf deren Grundlage ein Fachmann die Frage, ob hierdurch die im Streitpatent be­schriebene und beanspruchte Erfindung bereits vorweggenommen wurde oder nahegelegt ist, ohne eigene weitere Ermittlungen, d. h. aufgrund einer bloßen Lektüre dieser Druckschriften, ohne Weiteres beurteilen kann. Dass dies der Fall ist, wird bereits dadurch belegt, dass die Patentinhaberin zu keinem Zeitpunkt zu verstehen gegeben hat, zu einer solchen Beurteilung der Patentfähigkeit ihrer Er­findung anhand der genannten beiden Druckschriften nicht in der Lage zu sein, sondern sich in mehreren Schriftsätzen ausführlich und intensiv mit dem in diesen dargestellten Stand der Technik auseinander gesetzt und dargelegt hat, warum aus ihrer Sicht dieser der Patentfähigkeit ihrer Erfindung nicht entgegensteht.





Ungeachtet des Umstandes, dass bereits die Vorlage der beiden Druckschriften im vorliegenden Fall für eine Zulässigkeit des Einspruchs ausreicht, hat sich die Rechtsvorgängerin der Einsprechenden aber auch in ihrer Einspruchsschrift hin­reichend mit diesen Druckschriften argumentativ auseinander gesetzt. Ob ihre Ar­gumente dabei ausreichen, die von ihr bestrittene Patentfähigkeit des Streitpatents ernsthaft in Abrede zu stellen, ist dann aber keine Frage der Zulässigkeit des Ein­spruchs mehr, sondern betrifft allein seine Schlüssigkeit und Begründetheit.





2.





Der Senat hat davon abgesehen, die Frage, ob das Streitpatent wegen des von der Einsprechenden genannten druckschriftlichen Standes der Technik nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist, selbst zu beurteilen und zu entscheiden, ob das Streitpatent aus diesem Grund aufrechterhalten werden kann oder zu widerrufen ist. Denn mit den Argumenten der Einsprechenden hat sich das Patentamt - aus seiner Sicht allerdings folgerichtig -  bislang nicht weiter auseinander gesetzt. Da­rüber hinaus ist der Senat nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auch nicht befugt, der dem Patentamt vorbehaltenen Frage, ob nach pflichtgemäßem Ermessen auch andere Widerrufsgründe erkennbar vorliegen können, nachzuge­hen (vgl. BGH, a. a. O. - Aluminium-Trihydroxid). Aus diesem Grund war der die Zulässigkeit des Einspruchs verneinende Beschluss des Patentamts nur aufzuhe­ben und die Sache nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur erneuten Entscheidung über den Einspruch an das Patentamt zurückzuverweisen. Dieses hat daher nunmehr zu beurteilen, ob das Streitpatent aufgrund des von der Einsprechenden genann­ten druckschriftlichen Standes der Technik, auf den es seine Prüfung zunächst zu beschränken hat, bestandsfähig sein kann oder ob der Einspruch auf der Grund­lage dieser Tatsachen mangels Schlüssigkeit unbegründet ist, so dass das Streit­patent aus diesem Grund aufrechtzuerhalten ist. Im Rahmen dieser Prüfung ist es dabei seinem pflichtgemässen Ermessen überlassen zu beurteilen, ob es auf der Grundlage der bislang im Verfahren befindlichen Tatsachen Veranlassung hat, hierbei auch andere als die geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen oder einen weiteren Stand der Technik bei seiner Prüfung der Patentfähigkeit des Streitpatents heranzuziehen. 





B.





Gründe für eine Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen nach § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG sind weder vorgetragen noch anderweitig ersichtlich.





C.





Die Rechtsbeschwerde war nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zuzulassen. Zwar ist die Frage, welche Anforderungen an die Zulässigkeit des Einspruchs zu stellen sind, nach Ansicht des Senats durch die zitierte neuere Rechtsprechung des Bundesge­richtshofs bereits geklärt. Im Hinblick darauf, dass ein Teil der technischen Senate aber nach wie vor strengere Anforderungen an die Begründung des Einspruchs stellen (vgl. etwa BPatG [23. Senat] Mitt 2009, 285; BPatG [20. Senat], Beschluss vom 18. April 2011, 20 W (pat) 390/05, abrufbar unter www.juris.de - Messeinrich­tung und Verfahren zur berührungslosen Positionsermittlung) und hierbei insbe­sondere Ausführungen  verlangen, die  nach  Ansicht  des  Senats  nicht  den  Tat-

sachenvortrag, sondern die Begründetheit des Einspruchs betreffen, erachtet der Senat aber zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Ablehnung des auf Zulassung der Rechtsbeschwerde gerichteten Hilfsantrags der Patentinhaberin für nicht zwingend.
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