BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 339/02 Verkindet am
6. April 2005

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 17 102

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Kellerer und der Richter Schmoger, Dr.-Ing. Kaminski und

Dr.-Ing. Scholz

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Das Restpatent wird widerrufen.

Griunde

Fur die am 15. April 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Anmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 18. Juli 2002 verof-
fentlicht worden.

Das Patent betrifft eine

Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung fur eine elektrische Anlage.

Gegen das Patent hatte die S... AGinB... und M..., am

15. Oktober 2002 Einspruch erhoben. Sie verweist im Einspruchsschriftsatz vom
10. Oktober 2002 auf mehrere Druckschriften, die fur sich oder in unterschiedli-
chen Kombinationen die Einrichtung gemall dem erteilten Patentanspruch 1 na-
helegten. Auch die erteilten Unteranspriche enthielten nach Auffassung der Ein-
sprechenden nichts Patentbegrindendes, sodal} das Patent vollstandig zu wider-

rufen sei.

Mit Schriftsatz vom 1. April 2005 hat die Einsprechende ihren Einspruch zurtick-

genommen.

Die Patentinhaberin bestreitet die Zulassigkeit des Einspruchs, da der Vergleich
des erteilten Anspruchs 1 mit dem aus der Entgegenhaltung 1) Bekannten die im
Merkmal a) angegebenen Bauteile aulder Acht lasse (Abschnitt 2 im Schriftsatz
vom 5. Mai 2003). Auch sei der Einspruch unbegriindet, da der entgegengehal-

tene Stand der Technik die Erfindung nicht nahelegen konne.



Die Patentinhaberin verweist hinsichtlich der Frage der urspringlichen Offenba-
rung des Merkmals c) des erteilten Patentanspruchs 1 insbesondere auf den

Wortlaut des urspruinglichen Anspruchs 5 (Schriftsatz vom 31. Marz 2005).

Mit Schriftsatz vom 4. April 2005 hat sie die Teilung des Patents erklart derart, dal}

der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 13 abgeteilt wird.

Die Patentinhaberin ist entsprechend ihrer Ankindigung vom 31. Marz 2005 zur

mundlichen Verhandlung nicht erschienen.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 5. April, der auf die Eingabe vom

4. April 2005 Bezug nimmt, die Antrage gestellt,

- den Einspruch als unzulassig zu verwerfen (Hauptantrag)

- den Einspruch als unzulassig zu verwerfen und das Patent auf der
Basis der erteilten Unterlagen unter Streichung des Anspruchs 13
gemal der anliegenden geanderten Spalte 13 beschrankt aufrecht
zu erhalten (Hilfsantrag 1)

- das Patent auf der Basis der erteilten Unterlagen unter Streichung
des Anspruchs 13 gemal} der anliegenden geanderten Spalte 13

beschrankt aufrecht zu erhalten (Hilfsantrag 2).

Der (mit einer erganzenden Untergliederung versehene und im Merkmal c) hin-
sichtlich eines offensichtlichen Schreibfehlers am Ende des Wortes "Unterroutine”

korrigierte) erteilte Patentanspruch 1 lautet.

"Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung fur eine elektrische Anlage
aus elektrischen Geraten/Stationen mit modularem Aufbau zur

Steuerung und/oder Uberwachung technischer Prozesse und/oder



zur Industrie und/oder Gebaudeautomatisierung mit Hilfe einer Re-
chenanlage, die eine Schnittstelle zur elektrischen Anlage aufweist,

a) wobei die elektrischen Gerate/Stationen folgendes aufwei-
sen:

a1) wenigstens ein auf eine Tragschiene aufsetzbares Gateway
zum Anschlufd externer Bussysteme und

a2) wenigstens ein an das Gateway angereihtes Anschlufimodul
(M) mit Anschlissen (A1, A2, B1, ...) fur externe Leiter exter-
ner elektrischer Komponenten,

a3) wobei ein AnschluBmodul eine Reihung scheibenformiger
Basis-Klemmentrager (2) aufweist,

a4) und wobei innerhalb jedes Anschluimodules (M) ein interner
Busleiter verlauft,

b) und wobei die Projektierungs- und Diagnoseeinrichtung
zumindest folgende Routinen umfaf3t:

b1) eine Projektierungsroutine zur Projektierung der elektrischen
Anlage aus einem oder mehreren der elektrischen Gerate,
als

b2) eine Projektierungsroutine zur Projektierung der einzelnen
elektrischen Gerate/Stationen der elektrischen Anlage,

b3) eine den Projektierungsroutinen nachgeschaltete Konfigurie-
rungsroutine zur Konfigurierung der einzelnen elektrischen
Gerate/Stationen der elektrischen Anlage,

b4) eine den Projektierungsroutinen und der Konfigurierungsrou-
tine nachgeschaltete Parametrierungsroutine zur Parame-
trierung der einzelnen elektrischen Gerate/Stationen der
elektrischen Anlage,

b5) eine Diagnoseroutine zur Diagnose und Uberwachung der
einzelnen elektrischen Gerate/Stationen der elektrischen
Anlage in deren Betrieb

dadurch gekennzeichnet, dal



c) die Konfigurierungsroutine zur Konfigurierung der einzelnen
elektrischen Gerate/Stationen der elektrischen Anlage eine
Unterroutine zum Prifen und Optimieren des Stationsauf-

baus anhand einer Simulation umfaft."

Mit einer derartigen Einrichtung soll aufgabengemal’ die Projektierung und Dia-
gnose gegenuber den Mdglichkeiten des Standes der Technik weiter vereinfacht
werden (Sp 1 Z 39 bis 43 der PS).

Hinsichtlich der Ausfuhrungen der Einsprechenden und der Patentinhaberin zur
Zuldssigkeit und Begrundetheit des Einspruchs wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die Entscheidungsbefugnis Uber den Einspruch liegt gemal § 147 Abs 3 PatG bei
den hierflr zustandigen 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundes-

patentgerichts.

Dieser hatte — wie in der Entscheidung 19 W (pat) 701/02 (BPatGE 46, 134 mwN)
ausfuhrlich dargelegt ist — aufgrund 6ffentlicher mindlicher Verhandlung zu ent-

scheiden.

Gegenstand des Verfahrens ist nach der Teilungserklarung vom 4. April 2005 das
gegenuber dem erteilten Patent um den erteilten Patentanspruch 13 verminderte

Restpatent.

Als Fachmann bei der Beurteilung der Lehre des Streitpatents und dessen Pa-
tentfahigkeit ist nach Auffassung des Senats ein Diplomingenieur (FH) der Elek-
trotechnik/Elektronik anzusehen mit Berufserfahrungen in der Projektierung und

dem Betrieb elektrischer Anlagen, mit denen technische Prozesse bzw. Anlagen



gesteuert bzw. automatisiert werden sollen, der sich hinsichtlich des/der jeweiligen

Prozesses/Anlage von diesbezuglichen Fachleuten beraten lasst.

1. Zum Hauptantrag und zum Hilfsantrag 1

Der Einspruch ist zulassig, denn die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen
sind im einzelnen so dargelegt, dald der hier fur die Entscheidung uber den Ein-
spruch zustandige Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts den behaupteten
Widerrufsgrund mangelnder Patentfahigkeit ohne eigene Ermittlungen auf seine

Richtigkeit nachprtfen kann.

Die Einsprechende hat im Einspruchsschriftsatz vom 10. Oktober 2002 zunachst
die wesentlichen Merkmale des erteilten Hauptanspruchs in vier Merkmalsgruppen
1) bis 4) zusammengestellt (Bl 2 "Begrindung"), auf die im weiteren Bezug ge-
nommen ist.

In der Merkmalsgruppe 2) erkennt der Fachmann ohne weiteres den im Merk-
mal a) des Patentanspruchs 1 angegebenen Aufbau, auch wenn die Einsprechen-
de dabei anstelle des englischen Kurzbegriffs "Gateway" die allgemein verstandli-
che deutsche Erlauterung verwendet hat, indem sie diesen Baustein als "eine spe-
zifisch ausgebildete AnschluRmoglichkeit fur externe Bussysteme" bezeichnet hat.

Dal} ein Anschlumodul eine "Reihung scheibenférmiger Basis-Klemmentrager"
aufweist, muf3te nicht gesondert erwadhnt werden, denn solches ist flir modular
aufgebaute Steuerungen ublich und wird vom Fachmann mitgelesen. Die Angabe
"auf eine Tragschiene aufsetzbar" im Merkmal a) ist fur die Ausfuhrbarkeit der
durch die ubrigen Merkmale beschriebenen Einrichtung offensichtlich ohne Be-
deutung und brauchte deshalb nicht in die zweite Merkmalsgruppe aufgenommen

zu werden.

Die Einsprechende vergleicht dann nacheinander die Merkmalsgruppen 1), 3) und
4) mit dem aus der E1) = DE 197 40 972 C1 Bekannten (aaO Bl 3 Abs 2 bis Bl 5
Abs 2) und 3). Bei diesem Vergleich hat sie immer wieder die Merkmalsformulie-



rungen des erteilten Hauptanspruchs verwendet (Bl 3 Abs 2 Z 4 und 5, Bl 3 Abs 2
Z 2 bis 7 usw) und schon in diesem Zusammenhang auf einen modularen Aufbau
aus "Bausteinen" (Bl 3 Z4 und Bl 4 Z 1) und damit auf die Merkmalsgruppe 2)

(entsprechend Merkmalsgruppe a) des erteilten Hauptanspruchs) verwiesen.

Zwar hat die Einsprechende erst am Ende ihrer Abhandlung (Bl 5 Abs 3) die im
Merkmalsteil 2) zusammengefallten Merkmale als "lediglich hardwaremalige
Auspragungen" bezeichnet, die "in keinerlei Wirkverbindung zu den sonstigen
"Softwaremerkmalen" stehen".

Mit dieser Formulierung vertritt sie aber in einer fur den erkennenden Senat ohne
weiteres nachprufbaren Weise schon im Einspruchsschriftsatz die Ansicht, dafl} im
Merkmal a) nicht "ein ganz spezifischer... Aufbau" beansprucht ist, sondern der
tatsachliche Aufbau von dem zu steuernden Prozel} bzw der zu automatisierenden
Industrieanlage/Gebaude abhangt, und dall der Fachmann geeignete Bausteine

aus seinem Fachwissen heraus aus handelsiblichen Systemen zusammenstellt.

Der erkennende Senat konnte sich schon deshalb den Ausfiihrungen der Paten-
tinhaberin, es handele sich beim Merkmal a) um "einen ganz spezifischen Aufbau"
(S 2 Abs 2 vom 5. Mai 2005), nicht anschlie3en, weil der erteilte Patentanspruch 1
nicht auf eine bestimmte Anlage beschrankt ist.

Weiter wird durch die zweimalige Angabe "wenigstens ein..." und die mit der An-
gabe "Reihung" nicht bezifferte Zahl der Basis-Klemmtrager in Merkmal a) dem
Fachmann die Lehre gegeben, dal} er so viele "Bausteine" wie notig zu verwen-
den hat, um die Lehre des Anspruchs mit den "Softwaremerkmalen" zu verwirkli-

chen.

Bei einer so allgemeinen Lehre des Merkmals a) erfalt aber auch die nur einen
Satz (Bl 5 Abs 3 des Einspruchs) umfassende Stellungnahme diesen Aspekt der
Erfindung, sodal schon beim Vergleich des Anspruchsgegenstandes mit der Ent-

gegenhaltung 1 allein (aaO Bl 3 Abs 2 bis Bl 5 Abs 4) nachvollziehbar aufgezeigt



ist, dal® die Einsprechende dieses Merkmal als zum Fachwissen des Fachmanns

gehorend ansieht.

Dieser Vortrag ist Uberdies erganzt durch den Vergleich der "Hardewaremerkmale"

mit dem aus der Entgegenhaltung 4) Bekannten (aaO Bl 5 Abs 5).

Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, dal® dem — auf eine unveranderte
Aufrechterhaltung des erteilten Patents abzielenden — Hauptantrag auch deshalb
nicht hatte stattgegeben werden konnen, weil die Patentinhaberin schon vor
Antragstellung die Teilung des Streitpatents erklart hat derart, dal® der Gegen-
stand des erteilten Anspruchs 13 abgeteilt (S 2 vom 4. April 2005) d.h. der zuge-

hdrige Patentanspruch 13 gestrichen werden soll.

Da einem Antrag nicht teilweise stattgegeben werden kann, fallt mit dem Haupt-
antrag auch der erste Hilfsantrag, der auf3er auf eine Aufrechterhaltung des Rest-

patents ebenfalls auf die Feststellung der Unzulassigkeit des Einspruchs abzielt.

2. Zum Hilfsantrag 2

Das Restpatent war zu widerrufen, da der Gegenstand des Restpatents gemaf
dem erteilten Patentanspruch 1 hinsichtlich des Merkmals c) Uber den Inhalt der
Anmeldung in der Fassung hinausgeht, in der sie bei der flr die Einreichung der

Anmeldung zustandigen Behorde ursprunglich eingereicht worden ist.

Mit dem Merkmal c) des erteilten Patentanspruchs 1 ist beansprucht, dal} die — im
Merkmal b3) bereits beschriebene — Konfigurierungsroutine eine Unterroutine zum

Priifen und Optimieren des Stationsaufbaus anhand einer Simulation umfal3t.

Es bestehen seitens des Senats schon Bedenken, ob "das Kennzeichen des
neuen Anspruchs 1" — d.h. diese Merkmalskombination allein — auf Seite 3 ab
Zeile 25 der ursprunglichen Beschreibung sowie als dritte Unterroutine des ur-

sprunglichen Anspruchs 5 offenbart sind, wie die Patentinhaberin in ihren Einga-



ben vom 13. November 2002 (S 1 vorle Abs) und vom 1. April 2004 (S 2 le Z bis
S 3 Abs 4) angegeben hat.

Denn der urspringliche Anspruch 5 offenbart zwar (an dritter Stelle) eine Unter-
routine "Stationsaufbau prifen und optimieren"; jedoch ist an keiner Stelle dieses
Anspruchs angegeben, dal® eine der dort aufgezahlten Unterroutinen "anhand ei-
ner Simulation" arbeitet.

Auch die Angabe auf Seite 3 Zeilen 25 bis 32 der urspringlichen Beschreibung,
daR eine umfassende Uberpriifung eines geplanten Stationsaufbaus aus dessen
Optimierung "anhand einer Simulation" erfolgen soll, ist nicht einer Unterroutine
der Konfigurationsroutine zugeordnet sondern lediglich fur ein "Projektierungs- und
Diagnoseprogramm" erwahnt, das zwar im erteilten Patentanspruch nicht erwahnt
ist, vom Fachmann aber aus seinem Fachwissen heraus insbesondere als Sam-
melbezeichnung fur die gesamte Abfolge aller Routinen gemaly Merkmal b1) bis

b5) verstanden wird.

Diese Bedenken konnen jedoch dahinstehen, denn der Fachmann entnimmt nach
Auffassung des Senats schon die im erteilten Patentanspruch 1 angegebene Ge-
samtkombination des Merkmals c) mit den Merkmalen a) und b) nicht aus den ur-

sprunglichen Anmeldeunterlagen.

Zwar ist der urspringliche Anspruch 5 insbesondere auf den urspringlichen
Hauptanspruch zurtckbezogen. Jedoch offenbart eine hier unzutreffende Ruckbe-
ziehung nicht die im erteilten Patentanspruch 1 beanspruchte Merkmalskombina-

tion.

Schon aus logischen Grunden konnen die drei erstgenannten Unterroutinen der

ursprunglichen Patentanspruchs 5 nicht der Konfigurierungsroutine zugeordnet

sein. Denn eine noch gar nicht projektierte (d.h. hinsichtlich ihrer geratetechni-
schen Ausstattung dem jeweiligen ProzefRschritt zugeordnete und deshalb noch

nicht existierende) Station kann (noch) nicht konfiguriert (d.h. hard- und software-
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mafig in eine zur technischen Realisierung erforderliche Form/Anordnung ge-
bracht) werden, und zwar weder als Hardware-Ausfiuhrung mit ausgewahlten

technischen Geraten noch durch eine Simulation.

Dal die "Prifung und Optimierung" eines Stationsaufbaus nicht der Konfigurati-

onsroutine einer Station zugeordnet sind, sondern zur Projektierungsroutine geho-

ren, ergibt sich auch aus der Gesamtoffenbarung der urspriinglichen Unterlagen.

Denn die sich in der Merkmalsabfolge b1) bis b5) des erteilten Patentanspruchs 1
widerspiegelnde (Ubliche) Planungsabfolge "vom Allgemeineren zum Spezielleren"
deckt sich auch mit der Auflistung der Routinen und Funktionen der urspruangli-

chen Anmeldungsbeschreibung.

So findet sich die Funktionalitat "Prifung und Optimierung des Stationsaufbaus
anhand einer Simulation" als Unterroutine zur Routine Nr. 5 "Station projektieren”
(S 11 Z 27) — und damit dem Merkmal b2) der erteilten Patentanspruchs 1 zuge-
ordnet, und zwar in Gestalt der Unterroutine "Stationsaufbau prifen und optimie-
ren" (S 12 Z 19), zu der wiederum optimierende Unterroutinen flir Stationsteile
(S 12 Z 20), Platzbedarf (S 12 Z 31) und Kosten (S 13 Z 5) gehoren.

Umgekehrt findet sich fur die — dem Anspruchsmerkmal b3) entsprechende — bei-
spielsgemale Konfigurierungsroutine Nr. 11 "Station konfigurieren" weder eine
Unterroutine "Prifung und Optimierung des Stationsaufbaus" noch irgendeine an-
dere optimierende Funktionalitat.

Dies gilt auch fur alle — in der anspruchsgemaflen Merkmalsfolge — nach einer
Konfigurierung einer Station an dieser noch weiter vorzunehmenden Handlungen
gemal den Schritten Nr. 12 bis Nr. 15 (S 14 Z 18 bis S 17 Z 16).

Auch aus seinem Fachwissen heraus erganzt der Fachmann die Offenbarung ei-
ner "Prufung und Optimierung" wahrend des Projektierens nicht durch eine Vari-

ante, bei der wahrend des Konfigurierens noch einmal der gesamte Stationsauf-
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bau in Frage gestellt wird. Denn solches widerspricht dem Ublichen Vorgehen bei

der Projektierung von technischen Anlagen aller Art.

Der Senat war auch nicht gehindert, den seitens der Einsprechenden bisher nicht
geltend gemachten Widerrufsgrund der unzulassigen Erweiterung gemaR § 21 |

Nr 4 PatG aufzugreifen.

Denn das Patentrecht entscheidet in einem Einspruchsverfahren gemai § 147
Abs 3 PatG nicht als Beschwerdeinstanz sondern als erstinstanzliche Ein-
spruchsinstanz, sodal® es — anders als im Einspruchsbeschwerdeverfahren (vgl
BGH GRUR 1995, 333 — Aluminium-Trihydroxid —) von Amts wegen einen neuen
Widerrufsgrund aufgreifen und hierauf seine Entscheidung stitzen kann (vgl
BPatG BIPMZ 2004, 65 — Gerichtliches Einspruchsverfahren).

Dr. Kellerer Schmadger Dr. Kaminski Dr. Scholz
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