BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 461/07 Verkindet am
8. Oktober 2008

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend das Gebrauchsmuster 201 00 645

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 8. Oktober 2008 durch den Vorsitzenden
Richter Mdullner sowie den Richter Dipl.-Ing. Baumgardt und die Richterin

Dipl.-Ing. Wickborn

beschlossen:

1. Die Beschwerde des Antragsgegners wird zurtickgewiesen.

2. Der Antragsgegner tragt die Kosten des Beschwerdeverfah-

rens.

Grinde

Der Antragsgegner und Beschwerdefuhrer ist Inhaber des am 15. Januar 2001 an-
gemeldeten und am 3. Mai 2001 in das Register eingetragenen Gebrauchsmus-
ters 201 00 645 mit der Bezeichnung "Bussystem" (Streitgebrauchsmuster). Es

umfasste urspringlich zwei Schutzanspriche.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin hat beim Deutschen Patent- und
Markenamt die Léschung des Streitgebrauchsmusters beantragt mit der Begrin-
dung, dass sein Gegenstand gemaf 88 1 bis 3 GebrMG wegen mangelnder Aus-

fuhrbarkeit sowie fehlender Neuheit bzw. eines fehlenden erfinderischen Schritts



nicht schutzfahig sei (8§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Zum Stand der Technik hat sie

im Laufe des Verfahrens insgesamt 13 Druckschriften genannt.

Der Antragsgegner hat dem Ldschungsantrag rechtzeitig widersprochen. Auf die
mindliche Verhandlung vom 12. September 2007 hin, in welcher das Gebrauchs-
muster zuletzt noch mit einem einzigen, neu eingereichten Schutzanspruch vertei-
digt worden war, hat die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und
Markenamts jedoch die Léschung des Gebrauchsmusters aufgrund mangelnder
Offenbarung seines Gegenstands, im Ubrigen mangels eines erfinderischen

Schritts beschlossen.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerde des Antragsgegners. Er

stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Loschungsan-
trag im Umfang des mit Schriftsatz vom 3. September 2008 einge-
reichten Anspruchs 1 Anlage A, hilfsweise Anlage B zurtickzuwei-

sen.

In seiner schriftichen Beschwerdebegriindung fuhrt er aus, dass der Anspruch 1
zusammen mit Beschreibung und Zeichnungen die Anforderungen an eine ausrei-
chend klare und deutliche Offenbarung erfillle, so dass ein Fachmann bei redli-
chem Bemihen die Erfindung ausfihren kénne; dartber hinaus sei der Gegen-
stand des Anspruchs 1 nicht nur neu, sondern erfllle auch den fir die Gebrauchs-
musterfahigkeit geforderten erfinderischen Schritt, da die angegebene Lehre sich
auch bei zusammenschauender Betrachtung der entgegengehaltenen Druckschrif-
ten nicht erschlie3e. Seine Argumente hat er in der mundlichen Verhandlung néa-

her erlautert.



Gemal} Hauptantrag lautet der geltende (einzige) Schutzanspruch vom 3. Septem-
ber 2008, hier mit einer denkbaren Gliederung versehen:

"Bussystem

(@) zur Steuerung von Fahrzeuglampen (LA1 bis LA8) und — bei
angeschlossenem Anhénger — von Anhé&ngerlampen (LAA1
bis LAAS)

(b) mit mindestens einem Bus (B) und daran angeschlossenen
Funktionseinheiten einschlief3lich Controllern (uCq, UC,),

dadurch gekennzeichnet,

(cl) dass mindestens ein programmierbarer Erweiterungs-Con-
troller (LC,) mittelbar an den Bus (B) Uber einen von vorne-
herein an den Bus (B) angeschlossenen Controller (uC,)

(c2) Uber dessen zu den Fahrzeuglampen (LAL bis LA8), Senso-
ren und/oder andere Ansteuereinheiten filhrende oder von
diesen kommende Verbindungsleitungen

(c3) mit Signaleingangen (E1 bis E6) und Ausgangen (Al, A2) mit
Anschlissen angeschlossen ist

(d) und dass Uber den Erweiterungs-Controller (uC;) die Anhan-
gerlampen (LAA1 bis LAAS5), weitere Sensoren und/oder an-
dere Ansteuerungseinheiten angeschlossen sind,

(e) wobei der Erweiterungs-Controller (uC;) durch Programmie-
ren zum Erfassen, Verarbeiten und Abgeben von Uber die
Anschlisse zugefuhrten oder wahlweise abgegebenen Sig-
nalen angepasst ist,

(f) die mit den auf den Verbindungsleitungen vorhandenen Sig-
nalen des von vornherein an den Bus (B) angeschlossenen

Controllers (UC;) kompatibel sind."



In der Fassung gemal Hilfsantrag lautet der (einzige) Schutzanspruch, mit einer
ahnlichen Gliederung versehen (Anderungen gegenilber dem Hauptantrag sind
kursiv dargestellt):

"Bussystem

(@) zur Steuerung von Fahrzeuglampen (LAl bis LA8) und — bei
angeschlossenem Anhé&nger — von Anhangerlampen (LAAl
bis LAAS)

(b*) mit mindestens einem eine Versorgungsleitung fur eine Be-
triebsspannung (Ug) aufweisenden Bus (B) und daran ange-
schlossenen  Funktionseinheiten einschlieBlich  Control-
lern (UCy, pCy),

dadurch gekennzeichnet,

(cl) dass mindestens ein programmierbarer Erweiterungs-Con-
troller (LC,) mittelbar an den Bus (B) Uber einen von vorne-
herein an den Bus (B) angeschlossenen Controller (uC;)

(c2) Uber dessen zu den Fahrzeuglampen (LA1 bis LA8), Senso-
ren und/oder andere Ansteuereinheiten fihrende oder von
diesen kommende Verbindungsleitungen

(c3) mit Signaleingédngen (E1 bis E6) und Ausgéangen (A1, A2) mit
Anschlissen angeschlossen ist,

(g) dass der Erweiterungscontroller (uC,) lediglich zur Versor-
gung mit der Betriebsspannung (Ug) an die Versorgungslei-
tung des Busses (B) angeschlossen ist

(d) und dass uUber den Erweiterungs-Controller (uUC,) die Anhan-
gerlampen (LAAL bis LAA5), weitere Sensoren und/oder an-
dere Ansteuerungseinheiten angeschlossen sind,

(e) wobei der Erweiterungs-Controller (uC;) durch Programmie-
ren zum Erfassen, Verarbeiten und Abgeben von uber die
Anschlisse zugefiihrten oder wahlweise abgegebenen Sig-

nalen angepasst ist,



(f) die mit den auf den Verbindungsleitungen vorhandenen Sig-
nalen des von vornherein an den Bus (B) angeschlossenen
Controllers (uC;) kompatibel sind,

(h) so dass eine Umprogrammierung des von vornherein an den
Bus (B) angeschlossenen Controllers (uC;) und Ubrigen an
den Bus (B) von vornherein angeschlossener Controller nicht
erforderlich ist, und wobei das Bussystem im Ubrigen auch
hinsichtlich der in den von vorneherein angeschlossenen
Controllern vorhandenen Programme und Busprotokolle un-

verandert bleibt."

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters auch in
der nunmehr verteidigten Fassung weder nach Haupt- noch nach Hilfsantrag

schutzfahig sei.

Fur weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die zulassige Beschwerde des Antragsgegners ist nicht begrindet.

Der Gegenstand des nunmehr verteidigten Schutzanspruchs ist nach Haupt- wie
auch nach Hilfsantrag nicht schutzfahig, weil er nicht so deutlich und vollstandig
offenbart ist, dass ein Fachmann ihn ausfuhren kann. Darum kann es - insbeson-
dere hinsichtlich der von der Antragstellerin geltend gemachten unzulassigen Er-
weiterungen — dahingestellt bleiben, ob diese Schutzanspriiche letztlich zuléssig

sind.



1. Als Fachmann ist hier — in Ubereinstimmung mit der Loéschungsabteilung, siehe
Loschungsbeschluss Seite 4 Absatz 3 — ein auf Fahrzeugelektronik spezialisierter

Elektroingenieur mit mehrjahriger Berufserfahrung anzusehen.

2. Zwar kennt das Gebrauchsmusterrecht, anders als das Patentrecht mit seinem
Widerrufs- und Nichtigkeitsgrund des Fehlens einer ausfuhrbaren Offenbarung
(8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG), einen entsprechenden eigenstandigen Léschungsgrund
nicht. Dennoch ist dies nach standiger Rechtsprechung auch im Gebrauchsmus-
terléschungsverfahren zu prifen, wenn der Ldschungsgrund der mangelnden
Schutzfahigkeit (8 15 Abs. 1 Nr.1 GebrMG) geltend gemacht ist, siehe BGH
GRUR 1999, 920 "Flachenschleifmaschine”, Leitsatz 1.

3. Das Streitgebrauchsmuster betrifft in der nunmehr verteidigten Fassung nach

Haupt- und Hilfsantrag ein Bussystem zur Steuerung von Fahrzeuglampen.

Aus dem Stand der Technik war es bereits bekannt, zur Reduzierung der Anzahl
der bendtigten Kabelverbindungen (auch) in Fahrzeugen einen Datenbus einzu-
setzen, an welchen elektronische Funktionseinheiten (Controller) angeschlossen
sind, die gewissermal3en "vor Ort", d. h. in rdumlicher Nahe zu den zu steuernden
Elementen (Lampen) oder abzufragenden Sensoren, angeordnet sind und die ge-

winschten Schaltzustande erzeugen oder Informationen erfassen.

In der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters ist ausgefuhrt, dass die Verwen-
dung eines Bussystems den Nachteil habe, dass nachtragliche Erweiterungen
sehr aufwendig, kompliziert und riskant seien, weil das Gesamtsystem flr den Ein-
satz eines weiteren Steuerungsbausteins (Controllers) modifiziert werden musse
(Seite 2 Absatz 2); insbesondere miissten die Ubertragungsprotokolle auf dem
Bus entsprechend angepasst und die von vorneherein an den Bus angeschlosse-

nen Controller umprogrammiert werden (Seite 5 Absatz 2).



In diesem Sinne ist es als Aufgabenstellung des Streitgebrauchsmusters anzu-
sehen, ein Bussystem zur Steuerung von Fahrzeuglampen einfach erweiterbar
und einfach an unterschiedliche Anforderungen anpassbar zu machen, so dass es
auch hinsichtlich der in den von vornherein angeschlossenen Controllern vorhan-
denen Programme und der Busprotokolle unverandert bleiben kann (Seite 2 Ab-

satz 3).

4. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitgebrauchsmuster vor, einen pro-
grammierbarer Erweiterungs-Controller nicht direkt, sondern mittelbar an den Bus
anzuschliel3en, und zwar tber einen von vorneherein an den Bus angeschlosse-
nen Controller (im Folgenden: "ersten Controller”). Dazu soll der Erweiterungs-
Controller mit seinen Signaleingdngen und Ausgangen an die zu den Fahrzeug-
lampen, Sensoren und/oder anderen Ansteuereinheiten fihrenden oder von die-
sen kommenden Verbindungsleitungen des ersten Controllers angeschlossen wer-
den (Merkmale (c1), (c2) und (c3)). An den Erweiterungs-Controller sollen die An-
hangerlampen, weitere Sensoren und/oder andere Ansteuerungseinheiten ange-
schlossen sein (Merkmal (d)); der Erweiterungs-Controller soll durch eine geeigne-
te Programmierung zum Erfassen, Verarbeiten und Abgeben von Signalen ange-
passt sein, die mit den Signalen des ersten Controllers kompatibel sind (Merkma-
le (e) und (f)).

Als (einziges) Beispiel wird eine Steuerung fur eine Anhangerbeleuchtung be-
schrieben, wobei der Erweiterungs-Controller die Steuerungssignale auf den Zulei-
tungen zu den Fahrzeuglampen am ersten, an den Bus angeschlossenen Control-
ler erfasst und entsprechende Signale an die Anhangerlampen erzeugt. Auch eine
Zufihrung von Signalen zum Datenbus soll durch Manipulation der Signale des
ersten Controllers mittels vorhandener Zustande maoglich sein. Far all dieses sei ir-
gendeine Umprogrammierung des vorhandenen Bussystems und der dort ange-

schlossenen Controller nicht erforderlich.



5. Der geltende Schutzanspruch sowohl nach Haupt- wie auch nach Hilfsantrag ist
durch die "und/oder"-Formulierung einerseits in Merkmal (c2), andererseits im
Merkmal (d) aber keineswegs auf das genannte "einfache" Beispiel der Ansteue-
rung von Anhangerlampen analog zu der Ansteuerung von Fahrzeuglampen ein-
geschrankt. Vielmehr umschreibt die "und/oder"-Formulierung etliche Kombina-
tionsmoglichkeiten unterschiedlicher Teilmerkmale, und damit eine Vielzahl von
unabhangig beanspruchten Gegenstadnden bzw. Lehren.

Beispielsweise wird es von der beanspruchten Lehre umfasst, Uber die zu den

Fahrzeuglampen fuhrenden Verbindungsleitungen des ersten Controllers einen

Erweiterungs-Controller anzuschlie3en, an welchen Sensoren (wie etwa ein Sen-

sor fur den Reifendruck) angeschlossen sind; die Sensorinformation soll dann an-

geblich Uber den ersten Controller an den Bus weitergegeben werden kénnen.

Jedoch erhélt der Fachmann aus dem Streitgebrauchsmuster keinerlei weitere An-
leitung, wie er das bewerkstelligen konnte. Zwar ware er vielleicht noch imstande,
sich ein Verfahren auszudenken, mit dem der Erweiterungs-Controller die Reifen-
druck-Information an den ersten Controller weiterreichen kann. Wie aber die Infor-
mation dann ohne jede Programmanderung an den Bus tbermittelt werden soll,
der von vorneherein nicht fur den Empfang von Reifendruck-Informationen pro-

grammiert ist, dazu fehlt im Streitgebrauchsmuster jeglicher Hinweis.

Ahnliches gilt fiir weitere Kombinationsmoglichkeiten, die von der beanspruchten
Lehre umfasst werden, wie die Ansteuerung von Anh&ngerlampen durch den Er-
weiterungs-Controller, wenn der erste Controller die Signalsteuerung fir "andere
Ansteuereinheiten" durchfuhrt, u. a. insbesondere dass die Erweiterung ohne ir-
gendeine Programmanderung in dem vorhandenen System erfolgen soll, wird den

Fachmann vor kaum losbare Probleme stellen.
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Insgesamt reichen die Angaben im Streitgebrauchsmuster hier nicht aus, um dem
Durchschnittsfachmann zu vermitteln, wie er die Vielzahl der alternativ bean-

spruchten Lehren mit Erfolg verwirklichen kdnnte.

6. Der Antragsgegner hat schriftlich und in der mundlichen Verhandlung weitere
Beispiele vorgetragen und sinngemal3 erlautert, dass der Erweiterungs-Controller
nur Signale von derselben Art erfassen, verarbeiten und abgeben dirfe, wie sie

am ersten Controller vorliegen. D. h. nur wenn der erste Controller die Fahrzeug-
lampen steuert, kbnne der Erweiterungs-Controller zur Ansteuerung der Anhéan-
gerlampen eingesetzt werden, und nur wenn der erste Controller einen Eingang
fur einen Reifendruck-Sensor aufweist, kbnne der Erweiterungs-Controller zur Er-

fassung des Reifendrucks des Anhangers eingesetzt werden.

Diese fur die Ausflihrbarkeit ganz wesentliche Zusatzbedingung geht aber weder
aus dem Schutzanspruch noch aus der Beschreibung des Streitgebrauchsmusters
klar hervor. Dessen Lehre ist vielmehr, wie zuvor erlautert, auf unterschiedliche Al-
ternativen gerichtet, von denen die Mehrzahl jedoch aus prinzipiellen Grinden
nicht ausfuhrbar ist. Auch I6st eine derart eingeschrankte Lehre nicht mehr die ge-
stellte Aufgabe (Bussystem "einfach erweiterbar und einfach an unterschiedliche
Anforderungen anpassbar”, gemal Seite 2 Absatz 3 des Streitgebrauchsmusters
ohne jede Einschrénkung), so dass der Durchschnittsfachmann von sich aus eine

solche gedankliche Beschrankung der Lehre nicht vorgenommen hatte.

Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass die Zusatzbedingung durch den Be-
griff "kompatibel” im Merkmal (f) zum Ausdruck gebracht werde: denn anspruchs-
gemal solle der Erweiterungs-Controller durch Programmieren zum Erfassen,
Verarbeiten und Abgeben (nur) von solchen Signalen angepasst sein, die mit den

vorhandenen Signalen des ersten Controllers "kompatibel" sind.
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Dem konnte der Senat sich jedoch nicht anschlieBen. Bereits im Beschluss der
Ldschungsabteilung (Seite 4 Absatz 1) war die beanspruchte "Kompatibilitat" der
Signale als unzureichend offenbart beurteilt worden. Der Fachmann wird dem Be-
griff "kompatibel" allenfalls entnehmen kénnen, dass die Signale mit vergleichba-
ren Spannungs- bzw. Stromwerten und ggfls. mit einem geeigneten Zeitverlauf (Ti-
ming) arbeiten sollen, so dass sie den elektrischen Signalen des ersten, von vor-
neherein an den Bus angeschlossenen Controllers entsprechen. Dass damit der
Schutzanspruch auf einen vergleichbaren Bedeutungsinhalt der Signale einge-
schrankt und dadurch implizit die vielen beanspruchten Alternativen recht weitge-
hend auf einige wenige beschrankt waren, erschliel3t sich dem Fachmann nach
Auffassung des Senats nicht, da nicht einmal die Beschreibung einen verstandli-

chen Hinweis in dieser Richtung enthalt.

Darum fuhrt es auch nicht weiter, wenn der Antragsgegner darauf verweist, dass
sich die Beschreibung des Streitgebrauchsmusters an den Fachmann wende, der
grundsatzlich bestrebt sei, sie in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und
ihren Gesamtinhalt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widerspriche nicht er-
gaben. Dieser Grundsatz findet sich ndmlich bei der Bestimmung des Schutzbe-
reichs eines als gegeben hinzunehmenden Schutzrechts (vgl. Busse, PatG,
6. Auflage (2003), § 14 Rdnr. 43: zu Ful3note 135, m. w. N.) und nicht im Zusam-
menhang mit der Frage einer Rechtsbestandigkeit; er kann nach Auffassung des
Senats nicht als Rechtfertigung herangezogen werden, ein Schutzrecht mit zahl-
reichen Alternativen zu gewahren, von denen nur einige wenige wirklich ausfihr-
bar sind. Vielmehr darf bei der Uberpriifung eines erteilten Schutzrechts "nicht et-
wa deshalb eine einengende Auslegung der angegriffenen Anspriche zugrunde
gelegt werden, weil mit dieser die Schutzfahigkeit eher bejaht werden konnte"
(BGH GRUR 2004, 47 "Blasenfreie Gummibahn I"). Grundsatzlich liegt es in der
Verfugungsgewalt des Schutzrechtinhabers, dieses - auch noch im Léschungsver-
fahren — so zu formulieren, dass es auf das tatsachlich Ausfiuihrbare beschréankt

ist.
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7. Die in die Fassung des Schutzanspruchs gemaf Hilfsantrag zusatzlich aufge-
nommenen Merkmale (g) und (h) einschliel3lich der Ergdnzung in Merkmal (b*)
kénnen an dieser Bewertung nichts adndern, da sie das Problem der nicht ausfihr-

baren Alternativen nicht beheben.

Sonach kénnen weder der Haupt- noch der Hilfsantrag Bestand haben.

8. Dass die Lehre eines auf das "einfache" Beispiel der Ansteuerung von Anhan-
gerlampen analog zu der Ansteuerung von Fahrzeuglampen eingeschrankten
Schutzanspruchs durch die von der Antragstellerin benannte Druckschrift D13
(DE 44 46 197 C1) in  Verbindung Dbeispielsweise  mit  Druckschrift D5
(DE 44 24 471 C2) nahegelegt sein durfte, brauchte daher nicht weiter erértert zu

werden.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde des Antragsgegners gegen die vom

Deutschen Patent- und Markenamt beschlossen Loschung des Streitgebrauchs-

musters zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs.2 Satz2 GebrMG i.V.m. § 84

Abs. 2 PatG und § 97 Abs. 1 ZPO.

Mullner Wickborn Baumgardt

Pl



