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hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 13. Marz 2000 durch den Vorsitzenden Richter

Buhring, den Richter Hovelmann und die Richterin Schuster

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschlul}
der Patentabteilung 16 des Deutschen Patentamts vom
6. Mai 1998 aufgehoben.

Grinde

Das am 9. Januar 1993 angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Vorrichtung zum SpritzgieRen eines Kunststoffgegenstan-

des mit einer hohlen Rippe"

ist mit 7 Patentansprichen erteilt worden. Veroffentlichungstag der Erteilung ist
der 11. Juli 1996. Gleichzeitig wurde eine Patentschrift herausgegeben, deren Pa-

tentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

"Vorrichtung zum SpritzgieRen eines Kunststoffgegenstan-
des mit mindestens einer hohlen Rippe oder dgl, bestehend
aus einer GielRform mit mindestens einer die Rippe bilden-
den Ausnehmung sowie einer Einrichtung zur Zufihrung und
Ableitung von Druckgas zumindest in die Ausnehmung und
aus dieser heraus, wobei sich bei Gaszufuhr in dem
flussigen Kunststoff eine Gaspassage bildet, dadurch ge-

kennzeichnet, dald in der Giel3form (68) am Ende der Aus-



nehmung (66) eine mit dieser fluRgekoppelte Nebenkavitat
(73) vorgesehen ist, die verdrangten flussigen Kunststoff
aufnehmen kann, und daf® die Oberflachen der Ausnehmung
(66) zur Mittellinie hin geneigt sind, wobei sich der
Querschnitt der Ausnehmung (66) von der Gaszufuhr aus in

Richtung zur Nebenkavitat (73) erweitert."

Gegen das Patent richtet sich der am 2. Oktober 1996 eingegangene Einspruch,

mit dem der Widerruf des Patents begehrt wird.

Die Einsprechende tragt im Einspruchsschriftsatz vor, dald der Gegenstand des
Anspruchs 1 am Prioritatstag bereits nahegelegen habe und bezieht sich dabei
sowohl auf die bereits in der Patentschrift zitierte Entgegenhaltung WO 90/00 466
A1 als auch auf eine eigene Vorbenutzung durch die Anwendung eines Gasinnen-
druckverfahrens (Airmould-Verfahren) bei der Herstellung eines Kunststoff-
hockeyschlagers. Dieses Verfahren sei der Offentlichkeit zugéanglich gemacht
worden. Als Nachweis hierfiir legt die Einsprechende eine eidesstattliche Versi-
cherung ihres Prokuristen E... vom 1. Oktober 1996 vor. Die zitierte

Druckschrift lege in Verbindung mit der Vorbenutzung und der eigenen vorverof-
fentlichten Druckschrift "Das Airmould-Verfahren" (dort Bild W: Bdrsten- bzw
Besenkdrper) den Gegenstand des Patentanspruchs 1 derart nahe, dal® der
Durchschnittsfachmann keine erfinderische Tatigkeit ausiiben misse, um zu ihm
zu gelangen. Die Unteranspriche 2 bis 7 seien direkt oder indirekt auf Anspruch 1

zuruckbezogen und deshalb von dessen Bestand abhangig.

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, dald die Einsprechende ihre Behauptun-
gen nicht ausreichend substantiiert habe. Die von ihr in Bezug genommenen Ge-
genstande stimmten nicht mit dem Gegenstand des Streitpatents Uberein, da es
sich nicht um Kunststoffgegenstande mit mindestens einer hohlen Rippe und an
die Rippe anschlieRende diunnwandige Bereiche handele. Darlber hinaus sei

nicht bei allen Gegenstanden angegeben, an welchen Stellen die Gaszufuhr in



den flissigen Kunststoff erfolge bzw sei von einer Gaszufuhr Gberhaupt nicht die
Rede. Es lasse sich deshalb keine Beziehung zwischen dem von der Einspre-
chenden genannten Stand der Technik und den in der Einspruchsschrift genann-
ten Merkmalen e) ("dal in der Giel3form (68) am Ende der Ausnehmung (66) eine
mit dieser fluRgekoppelten Nebenkavitat (73) vorgesehen ist, die verdrangten
flussigen Kunststoff aufnehmen kann") und f) ("da® die Oberflachen der Ausneh-
mung (66) zur Mittellinie hin geneigt sind, wobei sich der Querschnitt der Aus-
nehmung (66) von der Auszufuhr aus in Richtung zur Nebenkavitat (73) erweitert")

erstellen.

Durch Beschluld vom 6. Mai 1998 hat die Patentabteilung 16 des Deutschen Pa-
tentamts den Einspruch wegen nicht ausreichender Substantiierung des Ein-
spruchsvortrags als unzulassig verworfen. Die Einsprechende habe auf eine
Werkzeugform fur einen Hockeyschlager und auf einen Blrsten- und Besenkorper
nach ihrer Firmenschrift verwiesen und behauptet, dal3 sich daraus in Verbindung
mit der WO 90/00 466 A1 der Anmeldungsstand ergebe. Sie behaupte pauschal,
daly der Hockeyschlager eine Rippe aufweise, die Oberflachen der Kavitat des
Hockeyschlagers zur Mittellinie geneigt seien, der Bursten- und Besenkorper
rippenformig sei und dessen Oberflachen zumindest partiell zur Mittellinie hin ge-
neigt seien und deren Querschnitt sich Uber die Erstreckung der Kavitat erweitere.
Warum dies der Fall sei, habe die Einsprechende nicht begriindet. Der Einspruch
lasse deshalb den technischen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des

Patents und der behaupteten Benutzung offen; er sei damit formal unvollstandig.

Gegen diesen Beschlul} richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie ist
der Meinung, dal} der Vortrag in der Einspruchsschrift ausreiche. Die vorgetrage-
nen Tatsachen muften nur einen bestimmten Tatbestand erkennen lassen, auf
die Schlussigkeit des Einspruchsvorbringens komme es nicht an. Sie habe die die
in der WO 90/00 466 A1 offenbarten Merkmale benannt, ebenso seien die
genauen Umstande und der Inhalt der offenkundigen Vorbenutzung in der eides-

stattlichen Versicherung vom 1. Oktober 1996 dargelegt worden. So ergebe sich



aus der eidesstattlichen Versicherung und aus der dieser beigefligten Zeichnung
"Bild 9", dal} das Formteil hohl ausgebildet sei und einen Formkdorper mit einer
hohlen Rippe darstelle. Aus Bild 9 kdnne man entnehmen, daf} die Oberflache der
Kavitat zur Mittellinie des Hockeyschlagers hin geneigt sei und sich der Quer-
schnitt der Kavitat entlang des axialen Verlaufs des Schlagers erweitere. Durch
die Injektion des Gases bilde sich eine hohle Erstreckung im Formteil aus. Wenn
das Formteil - wie im Fall Hockeyschlager oder Bursten- und Besenkorper -
langgestreckt sei, bilde sich zwangslaufig eine "Rippe" aus. "Rippe" sei ein Begriff
ohne weiteren definierten technischen Inhalt und bedeute hier nichts anderes als
"langgestreckter Hohlraum". Im Ubrigen liefere die in Bild 9 dargestellte Kontur
dem Fachmann die Information, wie das SpritzgieRwerkzeug ausgefuhrt sei. Der
Bursten- und Besenkorper auf Bild 10 der Schrift "Airmould-Verfahren" weise in
der Mitte einen sich verjingenden Bereich auf. Daraus folge ohne weitere Ermitt-
lungen, dal® die Oberflache der zugehorigen Werkzeugkavitat zumindest partiell
zur Mittellinie hin geneigt sei. Damit erweitere sich zwangslaufig der Querschnitt
der Kavitat Uber deren Erstreckung. Der technische Zusammenhang zwischen den
beanspruchten Merkmalen und dem Einspruchsmaterial sei damit eindeutig

wiedergegeben.

Wegen der Einzelheiten des Beschwerdevorbringens wird auf den Schriftsatz der

Einsprechenden vom 29. Januar 1999 verwiesen.
Die Einsprechende beantragt,
den Beschlul® der Patentabteilung 16 des Deutschen Patent-

und Markenamts vom 6. Mai 1998 aufzuheben und das Pa-

tent zu widerrufen.



Die Patentinhaberin hat schriftlich den Antrag gestellt,

die Beschwerde zurlickzuweisen und der Einsprechenden

die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Nach ihrer Ansicht handelt es sich bei den in der Einspruchsfrist dargestellten
Gegenstanden nicht um Kunststoffgegenstande mit mindestens einer hohlen
Rippe, sondern um ganze hohle Teile. Der Einspruchsschriftsatz enthalte u.a.
keine Angabe daruber, an welcher Stelle das Gas in Form eingebracht werde bzw.
wie die von der Einsprechenden als vorbenutzt bzw. zum Stand der Technik
gehorend behandelten Gegenstande hinsichtlich der Anordnung der Nebenkavitat
in Beziehung zu setzen seien. Aus dem Einspruchsschriftsatz lasse sich somit
nicht entnehmen, aufgrund welcher Tatsachen eine Beurteilung der Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit erfolgen solle. Auf den Schriftsatz der Patentinhaberin

vom 9. Marz 2000 wird erganzend Bezug genommen.

Die Einsprechende widerspricht dem Kostenantrag.

Die zulassige Beschwerde fuhrt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses.
Der Einspruch gegen das Patent ist zulassig, da er innerhalb der Einspruchsfrist in

einer den gesetzlichen Anforderungen genugenden Weise begrindet worden ist.

Nach 59 Absatz 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtferti-
gen, im einzelnen anzugeben. Sinn dieser Verpflichtung zur Substantiierung ist es,
Patentamt und Patentinhaber in die Lage zu versetzen, ohne eigene Ermittlungen
das Vorliegen des behaupteten Widerrufsgrundes prifen zu koénnen. Die
tatsachlichen Angaben des Einsprechenden mussen einen sachlichen Bezug zum

Gegenstand des erteilten Patents haben und derart spezifiziert und vollstandig



sein, dal} sie dem Deutschen Patentamt die Prifung des Patents auf den geltend
gemachten Mangel und ggf den volligen oder teilweisen Widerruf des Patents
ermoglichen (vgl BGH GRUR 1997, 740f "Tabakdose"; BIPMZ 1995, 438
"Aluminiumtrihydroxid"; GRUR 1993, 651, 653 "Tetraploide Kamille"; BPatGE 41,
102 ff, 106 "Bilderzeugungsgerat"). Dabei muld das Einspruchsvorbringen den
geltend gemachten Widerrufsgrund nicht schlussig rechtfertigen, denn Schlussig-

keit des Einspruchs ist eine Frage seiner Begrundetheit.

Die Einsprechende hat innerhalb der Einspruchsfrist Tatsachen "im einzelnen"
angegeben, aus denen sich ergeben soll, dal} die Merkmale des Patentan-
spruchs 1) durch das als vorbenutzt zum Stand der Technik gehdrende Spritz-
gielformteil in Form eines Hockeyschlagers durch einen Bulrsten- und Be-
senkorper und durch das Verfahren nach der WO 90/00466 fir den Fachmann
nahegelegt waren, so dal® dieser keine erfinderische Tatigkeit ausuben muf3te, um

zu dem Patentgegenstand zu gelangen.

Beruft sich der Einsprechende auf fehlende Patentfahigkeit des patentierten Ge-
genstandes infolge offenkundiger Vorbenutzung, sind nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs (GRUR 1997, 740 "Tabakdose") bestimmte Angaben in
dreifacher Hinsicht erforderlich: Es mul® ein bestimmter Gegenstand der Benut-
zung bezeichnet werden, bestimmte Umstande der Benutzung sind anzugeben,
damit Uberprift werden kann, ob er der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden
ist, und es sind Angaben erforderlich, wann der Gegenstand in dieser Weise

benutzt worden ist.

Diese Angaben sind in der Einspruchsschrift in Verbindung mit der eidesstattlichen
Versicherung und der innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Firmenschrift
"Airmould-Verfahren" enthalten. Die Einsprechende bezieht sich auf die
Gegenstande "Hockeyschlager", der in einer mit der Einspruchsschrift vorgelegten
Zeichnung "Bild 9" dargestellt ist, sowie "Bursten- und Besenkorper", der in der

Firmenschrift "Airmould-Verfahren" abgebildet ist. Das Verfahren zu ihrer



Herstellung ist nach dem Vortrag in der eidesstattlichen Versicherung im Rahmen
eines Tages der offenen Tur fur Interessenten an Spritzgielimaschinen bzw. an
der Spritzgiel3technologie, der im Herbst 1987 von der Einsprechenden veran-
staltet wurde, gezeigt worden. Als Formteil sei damals auch ein Kunststoffhockey-
schlager zum Einsatz gekommen. Seit diesem Tag der offenen Tur sei auch eine
Vielzahl von Hockeyschlagern ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung an interes-
sierte Besucher verteilt worden.

Neben dieser Darlegung der offenkundigen Vorbenutzung hat die Einsprechende
in ausreichendem Umfang den technischen Zusammenhang zwischen den Merk-
malen der vorbenutzten Gegenstande und den kennzeichnenden Merkmalen des
Patentanspruchs 1) hergestellt.

Sie tragt zu den Merkmalen

- Vorrichtung zum Spritzgiel3en eines Kunststoffgegenstandes mit hohler Rippe,
bestehend aus Giellfform mit mindestens einer das Formteil bildenden
Ausnehmung

- Einrichtung zur Zufihrung und Ableitung von Druckgas, zumindest in die
Ausnehmung und aus dieser heraus

- Bildung einer Gaspassage durch die Gasinjektion in den flussigen Kunststoff

- mit der Kavitat der Gield3form fluRgekoppelte Nebenkavitat, die verdrangten
flussigen Kunststoff aufnehmen kann

- Neigung der Oberflache der Kavitat zur Mittellinie hin

- Erweiterung des Querschnitts der Kavitat entlang des axialen Verlaufs

im einzelnen unter Bezugnahme auf die WO 90/00466 A1, die Zeichnung "Bild 9"
und die Firmenschrift "Airmould-Verfahren" vor, so dal} das Patentamt in der Lage
ist, den Widerrufsgrund zu prufen. Dabei genugt die Behauptung der Einspre-
chenden, die von ihr als offenkundig vorbenutzt eingefihrten Gegenstande wiesen
eine "hohle Rippe" auf. Ob dies tatsachlich zutrifft bzw ob der Begriff "Rippe"
tatsachlich einen spezifisch definierten technischen Inhalt habe, ist eine Frage der

Begrundetheit des Einspruchs; im Rahmen der Zulassigkeit des Einspruchs reicht



sie aus, da die Patentinhaberin als Fachmann und die Patentabteilung diese

Frage ohne weitere Ermittlungen beurteilen konnen.

Allerdings fehlen explizite Ausfuhrungen der Einsprechenden zu dem in Patent-
anspruch 1) enthaltenen kennzeichnenden Merkmal "...wobei sich der Querschnitt

der Ausnehmung von der Gaszufuhr aus in Richtung zur Nebenkavitat erweitere".

Die Einsprechende tragt nur vor, "daf sich der Querschnitt der Kavitat entlang des
axialen Verlaufs des Schlagers erweitert". Die Gaszufuhr bzw. die Stelle, von der
aus diese erfolgen soll, ist nicht ausdricklich die Rede. Die Einsprechende weist
aber unter Bezugnahme auf die WO 90/00466 A1 darauf hin, da® die Anordnung
der Nebenkavitaten nach den Erfordernissen des jeweiligen Formteils unter

Beachtung rheologischer Gesichtspunkte vorzunehmen sei.

Dieser Vortrag genlgt den Anforderungen an ein substantiiertes Einspruchsvor-
bringen. Die Begrindung des zulassigen Einspruchs muf} die konkreten Tatsa-
chen enthalten, die ihn nach Ansicht des Einsprechenden rechtfertigen. Sie muf}
sich mit der Erfindung, wie sie patentiert ist, befassen, ihrer Argumentation die
gesamte patentierte Lehre zugrunde legen. Entscheidend ist, dal®} sich die Ein-
spruchsbegrindung mit dem Kern der patentierten Erfindung auseinandersetzt.
Dann ist es unschadlich, wenn eines von vielen Merkmalen oder eine von mehre-
ren Ausflihrungsformen unerdrtert bleiben (vgl. BPatG BIPMZ 1989, 283; Mitt.
1986, 171; BIPMZ 1997, 405 f; Busse, PatG, 1999, § 59 Rdnr. 68-70 mwN). Hier
ist das Merkmal, von welcher Stelle aus die Gaszufuhr erfolgen soll, zwar nicht
ausdrucklich erortert, fir den Fachmann aber doch nachvollziehbar angesprochen.
Aus Patentanspruch 1) ergibt sich, daf’ sich der Querschnitt der Ausnehmung von
der Gaszufuhr aus in Richtung Nebenkavitat erweitert. In der Einspruchsschrift ist
ausgefuhrt, dald die Anordnung der Nebenkavitaten, von der nach der
Patentschrift die Stelle der Gaszufuhr abhangt, nach den Erfordernissen des
jeweiligen Formteils unter rheologischen Gesichtspunkten, d.h. u.a. unter Be-
rucksichtigung der GesetzmalRigkeit des FlielRens von Flissigkeiten, kolloidalen

Systemen und Festkorpern unter der Wirkung aulierer Krafte (vgl. Fachlexikon



_lo_

abc Physik zum Stichwort "Rheologie") zu geschehen hat. Mit diesem Vortrag hat
die Einsprechende zu erkennen gegeben, dal® die Wahl der Gaseinspritzpunkte
fur jeden Gegenstand individuell vorzunehmen ist. Ob dies tatsachlich zutrifft,
kann der Fachmann ohne weitere Ermittlungen im Rahmen der Begrindetheit des

Einspruchs beurteilen.

Nach alledem ist das Patentamt mit den von der Einsprechenden angegebenen

Tatsachen in die Lage versetzt, den behaupteten Widerrufsgrund zu prufen.

Von einer eigenen Sachentscheidung sieht der Senat ab, § 79 Abs 3 Nr 1 PatG.

Fir eine Kostenentscheidung nach Billigkeit besteht kein Anlal3.

Buhring Hovelmann Schuster



