BUNDESPATENTGERICHT

9 W (pat) 311/05 Verkindet am
24. Februar 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 18 675




hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 24. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und

Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Das Patent 102 18 675 wird widerrufen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat nach Prifung das am 26. April 2002

angemeldete Patent mit der Bezeichnung

»Vverfahren zum Schlieen eines Verdecks*

erteilt. Die Veroffentlichung der Patenterteilung ist am 2. September 2004 erfolgt.



Gegen das Patent hat urspringlich die O... GmbH am 2. Dezem-
ber 2004 Einspruch erhoben. Sie macht den Widerrufsgrund nach 8 21 Abs. 1

Nr. 1 PatG geltend und verweist schriftsatzlich auf die folgenden Druckschriften:

E1l:
E2:
E3:
E4:
ES5:
E6:
E7:

DE 41 23516 C1
EP 0 550 952 B1
DE 4128 115C1
DE 297 12 706 Ul
DE 93 02 292 U1
DE 196 48 885 Al
DE 19507 431 C1.

Die vormaligen Patentinhaberinnen haben dem Vortrag der Einsprechenden mit

Schriftsatz vom 8. September 2005 widersprochen. Der jetzige Patentinhaber be-

antragt zuletzt, das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-

ten:

Patentanspriche 1 bis 3, eingereicht mit Schriftsatz vom
8. September 2005,

Beschreibung Seiten 1/7 bis 3/7, 5/7 und 7/7, eingereicht mit
Schriftsatz vom 8. September 2005,

Beschreibung Seiten 4/7 und 6/7, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 24. Februar 2014,

Zeichnungen Figuren wie Patentschrift.

Die Einsprechende hat beantragt, das Patent zu widerrufen.

Nach ihrer Auffassung sei das erganzende Merkmal ,automatisches” Schlief3en

nicht ausreichend bestimmt und stelle auch eine unzuléassige Erweiterung dar, weil

nicht samtliche Verfahrensschritte wie offenbart umfasst seien. Ohne dieses unzu-



lassige Merkmal fehle dem beanspruchten Verfahren die Neuheit, jedenfalls
beruhe es nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet (Anderungen im Vergleich zu dem erteilten

Patentanspruch 1 unterstrichen):

Verfahren zum automatischen Schlielen eines Verdecks eines

Cabriolet-Fahrzeugs, bei dem zunéachst ein Verdeckkastendeckel
geoffnet und das Verdeck komplett aus einem Verdeckkasten
heraus bewegt wird, wobei der Verdeckkastendeckel geschlossen
wird, wahrend das Verdeck in einer Zwischenstellung gehalten
wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

nach dem SchlieRen des Verdeckkastendeckels (5) ein hinteres
Teil (8) des Verdecks (6) Uber wenigstens einen Schnappver-

schluss (9) an dem Verdeckkastendeckel (5) verriegelt wird, und

dass anschlieBend ein vorderes Teil (7) des Verdecks (6) an
wenigstens einer A-Saule (2) des Cabriolet-Fahrzeugs (1) verrie-

gelt wird.
Ruckbezogen schlie3en sich hieran die geltenden Patentanspriche 2 und 3 an.
Im Prufungsverfahren wurden noch folgende Dokumente bericksichtigt:
P1: DE 198 09 063 Al
P2: DE4130133C2

P3: DE 44 15969 Al.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche, der geltenden Beschreibungsseiten

und zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



1. Die Zustandigkeit des Bundespatentgerichts ist durch § 147 Abs. 3 Satz 1 PatG
in den vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassungen begrin-
det.

2. Die Beteiligten des Verfahrens haben sich geandert.

Zwar ist eine solche Anderung ohne Zustimmung der jeweiligen Gegenseite nur
unter engen Voraussetzungen moglich (vgl. BGH BIPMZ 2007, 459; Schulte PatG,
8. Aufl. 2008, §8 59 Rn. 145 bzw. 155 m. w. N.), die hier aber erfullt sind:

Die Einsprechende war urspringlich die O... GmbH in S....

Deren Beteiligtenstellung ist durch Verschmelzung tGibergegangen auf die W...
AG in S... und im Folgenden durch Umwandlung der Rechtsform auf die
W...SEinS....

Patentinhaberinnen waren urspringlich die D... AG in S1... sowie

die W... GmbH in O.... Diese wurde nach Ubertragung der

Rechte an dem Patent durch die D... AG alleinige Patentinhaberin.

Nach der Er6ffnung des Insolvenzverfahrens tber das Vermdgen der W...
GmbH ist Rechtsanwalt O... H... in F... als Insolvenzver-

walter in die Beteiligtenstellung des Patentinhabers eingetreten.

Mit Schriftsatz vom 10. Juni 2013 hat der Vertreter des eingetragenen Patentinha-

bers mitgeteilt, dass das Einspruchsverfahren wieder aufgenommen wird.

Damit ist auf beiden Seiten in zulassiger Weise eine Anderung der Beteiligtenstel-
lung eingetreten, was in der mundlichen Verhandlung auch ausdrticklich nicht in

Zweifel gezogen worden ist.



3. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist unbestritten zuléassig. In der
Sache hat der Einspruch auch Erfolg, da er zum Widerruf des Patents fuhrt.

4. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fachrich-
tung Maschinenbau zugrunde, der bei einem Fahrzeughersteller oder Fahrzeugzu-
lieferer mit der Entwicklung von sowohl manuellen wie auch automatischen Ver-
decken fur Cabriolets befasst ist und auf diesem Gebiet Uber mehrere Jahre

Berufserfahrung verflgt.

5. Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 3 sind zulassig.

Die Verfahrensschritte geman den geltenden Patentanspriichen 1 bis 3 sind samt-
lich offenbart. Entsprechend dem gebotenen Verstandnis der Angabe ,automati-
sches® Schliel3en im Kontext der tbrigen Merkmale ergibt sich das geltend bean-
spruchte Verfahren ohne weiteres aus der Streitpatentschrift sowie aus den Ur-
sprungsunterlagen. Auch der Schutzbereich des Streitpatents ist nachtraglich nicht
erweitert worden. Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung stellt gegen-
uber der erteilten Fassung eine Beschrankung dar.

Es ist gemal dem dritten Absatz auf Seite 2 der geltenden Beschreibung Aufgabe
des vorliegenden Patents ein Verfahren zu schaffen, welches eine einfache und
kostengunstigere Ausfiihrung des Verdecks ermdglicht und sicherstellt, dass das

Verdeck in jeder Fahrsituation sicher verschlossen ist.
Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist der geltende Patentanspruch 1 nachste-
hend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben. Anderungen gegeniiber

dem erteilten Patentanspruch 1 sind dabei unterstrichen.

A Verfahren zum automatischen SchlieRen eines Verdecks eines Cabriolet-

Fahrzeugs mit den nachfolgenden Verfahrensschritten:

B zunachst wird ein Verdeckkastendeckel getffnet,



C das Verdeck wird komplett aus einem Verdeckkasten heraus beweqgt,

D der Verdeckkastendeckel wird geschlossen wird, wahrend das Verdeck in
einer Zwischenstellung gehalten wird,

E nach dem SchlieRen des Verdeckkastendeckels (5) wird ein hinteres
Teil (8) des Verdecks (6) uber wenigstens einen Schnappverschluss (9) an
dem Verdeckkastendeckel (5) verriegelt,

F anschlieBend wird ein vorderes Teil (7) des Verdecks (6) an wenigstens

einer A-Saule (2) des Cabriolet-Fahrzeugs (1) verriegelt.

Bei der Prufung der Patentanspriche sind Begriffe in den Anspriichen dabei so zu
deuten, wie sie der zustandige Fachmann nach dem Gesamtinhalt der urspring-

lichen Unterlagen versteht.

Die ursprungliche Beschreibung fuhrt hinsichtlich des Begriffes ,automatisch* auf
Seite 5 im zweiten Absatz aus, dass samtliche Verfahrensschritte zum Schlie3en
des Verdecks von Hand oder auch automatisch durchgefuhrt werden kénnen. Der
ursprungliche Patentanspruch 4 war darauf gerichtet, dass samtliche Verfahrens-
schritte der urspringlichen Patentanspriiche 1 bis 3 automatisch durchgefihrt
werden kdnnen. Da weitere Offenbarungsstellen hinsichtlich des Begriffs ,automa-
tisch“ oder der ,Automatisierung“ fehlen, ist der Begriff ,automatisch“ des gelten-
den Patentanspruchs 1 im Rahmen dieser Offenbarung so auszulegen, dass
samtliche in Kombination ausdriicklich beanspruchte Verfahrensschritte — ein-

schlief3lich dem Verriegeln - automatisch zu erfolgen haben.

6. Das Verfahren gemaR dem geltenden Patentanspruch 1 ist gewerblich anwend-
bar und auch neu. Zur Neuheit wird auf die nachstehenden Ausfihrungen zur er-
finderischen Tatigkeit verwiesen, in denen auch auf die Unterschiede zu bekann-

ten Verfahren eingegangen wird.

7. Das Verfahren gemaR dem geltenden Patentanspruch 1 beruht aber nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.



So ist aus der vorveroffentlichten Druckschrift E2 ein Verfahren bekannt, mittels
dessen ein Verdeck eines Cabriolets-Fahrzeugs von einer Schlie3stellung tber
dem Fahrgastraum in eine Ablagestellung in einem Verdeckkasten (Figur 8) des
Cabriolet-Fahrzeugs Uberfuhrbar ist. Das Verfahren ist dabei automatisch durch-
fuhrbar (Spalte 3, Zeilen 35 - 38).

Das Verfahren des automatischen Offnens des Faltverdecks (top 12) der Druck-
schrift E2 beinhaltet dabei die folgenden nacheinander ablaufenden Verfahrens-

schritte:

Schritt 1 Ein vorderer Teil des Faltverdecks (top 12) wird vom Querholm der
A-Saule (header 22) ausgeklinkt und in die in Figur 1 dargestellte
Stellung gebracht (Spalte 3, Zeilen 54 - 56). Der Spriegel (bow 24) im
hinteren Teil des Faltverdecks (top 12) verbleibt noch unverandert in

seiner Schlief3lage auf der Verdeckabdeckung (tonneau cover 14).

FIG - |
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Figur 1 der Druckschrift E1

Schritt 2 Anschliel3end wird der Spriegel (bow 24) im hinteren Teil des Faltver-
decks (top 12) aus einer Schliel3lage hochgeschwenkt (Figur 2 sowie

Spalte 4, Zeilen 8 - 11), damit danach in

Schritt 3 die Verdeckabdeckung (tonneau cover 14) hochgestellt werden
kann, um den Ablageweg fir das Verdeck freizugeben (Figur 3 sowie
Spalte 4, Zeilen 14 - 17).



Figur 3 aus der Druckschrift E2

Schritt 4 Im n&chsten Schritt wird das Faltverdeck (top 12) vollstandig in den
Verdeckkasten (tonneau cover 14) hineingeschwenkt (Bewegungs-

abfolge gemal den Figuren 4 bis 7, sowie Spalte 4, Zeilen 17 - 22).
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Figuren 4 bis 7 der Druckschrift E2

Schritt 5 Wenn das Faltverdeck (top 12) vollstdndig in den Verdeckkasten
(tonneau cover 14) eingeschwenkt ist, wird die Verdeckabdeckung
(tonneau cover 14) in seine SchlieRstellung zum Abdecken des Ver-
deckkastens herabgeschwenkt (Endstellung gemaR Figur 8, sowie
Spalte 4, Zeilen 22 - 25).

Figur 8 der Druckschrift E2

Ausweislich Spalte 4, Zeilen 25 — 28 der Druckschrift E2 erfolgt das Schliel3en des
Faltverdecks, welches ebenfalls automatisch erfolgt (Spalte 3, Zeilen 35 — 38), ge-
manR einem Verfahren, welches das in Spalte 3, Zeile 35, bis Spalte 4, Zeile 25,

ausfihrliche beschriebene Verfahren zum automatischen Offnen des Faltverdecks
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in umgekehrter Reihenfolge durchfuhrt. Dartber hinaus wird das SchlieRverfahren
in Spalte 6, Zeilen 19 - 32, zusétzlich explizit erlautert.

Fur das in umgekehrter Reihenfolge durchzufihrende Verfahren, welches zum
automatischen Schlie3en des Faltverdecks (top 12) der Druckschrift E2 anzuwen-
den ist, bedeutet dies, dass dieses folgende Verfahrensschritte umfasst:

e Analog Schritt 5 ein Offnen der Verdeckkastenabdeckung (tonneau cover 14)

e Analog Schritt 4 ein komplettes Herausschwenken des Faltverdecks (top 12)
aus dem Verdeckkasten (tonneau cover 14), bis eine Position erreicht wird, wie

sie in Figur 4 dargestellt ist.

e Analog Schritt 3 ein Hochstellen des Spriegels (bow 24) im hinteren Teil des
Faltverdecks (top 12) zum Erreichen einer Zwischenstellung, wie sie in Figur 3
erkennbar ist, und ein anschlie@endes SchlieRen der Verdeckkastenab-

deckung (tonneau cover 14).

e Analog Schritt 2 ein Absenken des Spriegels (bow 24) im hinteren Teil des
Faltverdecks (top 12) nach dem Schlie3en des Verdeckkastens (tonneau cover
14).

e Analog Schritt 1 ein Verriegeln eines vorderen Teils des Faltverdecks (top 12)

an wenigstens der A-Saule (header 22) des Cabriolet-Fahrzeugs.

Damit ist aus der Druckschrift E2 ein Verfahren zum automatischen Schliel3en ei-
nes Verdecks eines Cabriolet-Fahrzeugs gemanR Merkmal A des geltenden Patent-
anspruchs 1 bekannt, das dartber hinaus auch die Verfahrensschritte gemaf der
Merkmale B (Schritt 5), C (Schritt 4), D (Schritt 3) und F (Schritt 1) beinhaltet.
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Lediglich der verbleibende Verfahrensschritt gemafl Merkmal E des geltenden Pa-
tentanspruch 1 geht aus der Druckschrift E2 nicht vollstdndig hervor. So wird in
dem in der Druckschrift E2 offenbarten SchlieRverfahren in Schritt 2 zwar analog
des Verfahrensschritts gemafld Merkmal E des geltenden Patentanspruchs 1 der
Spriegel (bow 24) auf den Verdeckkastendeckel (tonneau cover 14) abgesenkt;
der Druckschrift E2 ist aber nicht zu entnehmen, dass dabei der hintere Teil des
Verdecks auch Uber wenigstens einen Schnappverschluss an dem Verdeckkas-
tendeckel verriegelt wird. Vielmehr lasst es die Druckschrift E2 offen, ob und wie
am Ende des Schliel3verfahrens eine Verriegelung oder eine Fixierung des Sprie-
gels auf dem Verdeckkasten erfolgen soll.

Eine Fixierung des hinteren Teils des Faltverdecks am Verdeckkastendeckel ist
aber grundsatzlich nétig, da alleinig durch das Absenken des Spriegels (bow 24)
auf dem Verdeckkastendeckel (tonneau cover 14) noch keine dauerhafte Befesti-
gung des Faltverdecks auf dem Verdeckkastendeckel erreicht wird. Erst damit
wird im geschlossenen Zustand das Faltverdeck auch im Fahrbetrieb sicher an

dem Verdeckkastendeckel gehalten.

Somit war der Fachmann gehalten, hierzu auf ihm aus dem Stand der Technik be-
kannte Elemente zuriickzugreifen, welche keine Anderung des Ablaufs des bereits
in der Druckschrift E2 offenbarten SchlieBverfahrens bedingen und sich somit
ohne erfinderische Téatigkeit in das Schlie3verfahren integrieren lassen, und das

Verfahren entsprechend anzupassen.

Solche Elemente sind dem Fachmann dabei aus der Druckschrift E1 bekannt.

So offenbart die Druckschrift E1 ein Cabriolet-Fahrzeug, welches ein manuell be-
dienbares Faltverdeck (2) aufweist, dessen vorderer Teil eine Dachkappe (8) bein-
haltet, von deren Unterseite zwei Verschlusszapfen (9) abstehen, wobei die Dach-

kappe (8) im geschlossenen Zustand des Faltverdecks auf dem Rahmenprofil (7)
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der A-Séaule des Cabriolet-Fahrzeugs aufliegt und tber die Verschlusszapfen (9)
mit dem Rahmenprofil (7) verriegelt ist (Figur 1; Spalte 3, Zeilen 60 - 64).

Figur 1 der Druckschrift E1

Im Heckbereich des Cabriolet-Fahrzeugs beinhaltet das Faltverdeck (2) einen hin-
teren U-férmigen Stoffhaltebiligel (11), der bei geschlossenem Faltverdeck (2) auf
einem geschlossenen Verdeckkastendeckel (12) aufliegt und mittels eines
Schnappverschlusses (17, 18) niedergehalten wird (Figur 1; Spalte 4, Zeilen 10 -
15, 45 - 53, 62 - 69). Der Vorteil der Nutzung solcher Schnappverschlisse liegt
dabei gemal Spalte 2, Zeilen 10 — 19, der Druckschrift E1 darin, dass diese platz-

sparend einsetzbar und kostengutinstig herstellbar sind.

Fir den Fachmann ist es der Figur 1 der Druckschrift E1 in Verbindung mit den
Ausfihrungen in Spalte 4, Zeilen 45 — 68, zu entnehmen, dass beim Schliel3ver-
fahren des dargestellten Faltverdecks der Stoffhalteblgel (11) nach dem Ver-
schlieRen des Verdeckkastendeckels (12) tber diesen Schnappverschluss (17,
18) an dem Verdeckkastendeckel (12) verriegelt wird. Dabei ist lediglich eine ein-
fache Klappbewegung des Stoffhaltebligels (11) notwendig, so dass der Ver-
schlusszapfen (18) automatisch in den Verschluss (17) einschnappen kann. Die
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Klappbewegung in diesem Schritt des SchlielRverfahren der Druckschrift E1 ent-
spricht dabei genau der Bewegung, die auch in Schritt 2 des SchlieBverfahrens
der Druckschrift E2 notwendig ist und die zu der im Verfahrensschritt geman

Merkmal E des geltenden Patentanspruchs 1 genannten Verriegelung fuhrt.

Dabei spielt es keine Rolle, dass der Schnappverschluss der E1 im Unterschied
zum Verfahren der E2 dem Verriegeln eines manuell zu betatigenden Verdecks
dient, da, wie vorstehend dargelegt, der Gbrige zum nachfolgenden Verriegeln hin-
fuhrende Ablauf mit der nach dem Schlie3en des Verdeckkastendeckels erfolgen-
den Klappbewegung des Stoffhaltebiigels als hinterer Teil des Verdecks Uberein-
stimmende Vorgange in den VerdeckschlieRverfahren nach E1 und E2 zeigen.
Darlber hinaus bezeichnet der im Merkmal E genannte Schnappverschluss auch
lediglich ein gegenstandliches Teilmerkmal zur Durchfiihrung dieses Verfahrens-

schritts.

Damit liegt es fur den Fachmann, der eine Fixierung des hinteren Teil des Faltver-
deck anstrebt nahe, das aus der Druckschrift E2 bekannte Verfahren zum automa-
tischen SchlieRen eines Cabriolet-Fahrzeugs mit Vorbild aus der Druckschrift E1
derart weiterzubilden, dass nach dem SchlieBen des Verdeckkastendeckel in
Schritt 2 der Spriegel (bow 24) nicht nur auf den Verdeckkasten abgesenkt wird
sondern daruber hinaus auch tGber wenigstens einen Schnappverschluss an dem

Verdeckkastendeckel verriegelt wird.

Das Verfahren des geltenden Patentanspruchs 1 beruht daher auf keiner erfinderi-

schen Tatigkeit.
Der geltende Patentanspruch 1 kann deshalb keinen Bestand haben.
8. Dass die in den riickbezogenen Unteransprichen 2 und 3 enthaltenen Merkma-

le des Verfahrens zu einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fhren kdnnen,

ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Einspruchsverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Grunde

gestutzt wird, namlich dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmaiiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich

einzulegen.

Hilber Paetzold Dr. Baumgart Dr. Geler

Ko



