BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 14/00 Verkindet am
25. September 2000
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
BPatG 154

6.70



betreffend das Patent P 42 24 620
wegen Unzulassigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) auf die mundliche Verhandlung
vom 25. September 2000 durch den Vorsitzenden Richer Blhring sowie die

Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zuruckgewiesen.

Griinde

Gegen das am 27.Januar 1992 angemeldete Patent P 42 24 660 dessen
Erteilung am 17. Marz 1994 veroéffentlicht worden ist und das ein Drehzahliberwa-
chungsgerat fur Drehfeldmaschinen betrifft, ist am 15. Juni 1994 Einspruch erho-

ben worden.

Die Einsprechende hat sich zur Begriundung ihres Antrags auf Widerruf des Pa-
tents wegen mangelnder Patentfahigkeit gemal § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG auf die
bereits im Erteilungsverfahren berucksichtigten Druckschriften DE 38 18 994 A1
(1) und EP 0 247 994 (2) gestutzt und als weiteren Stand der Technik die Druck-
schriften DE 28 54 779 A1 (3) und DE 41 07 668 A1 (4) genannt. Sie hat ferner
eine Merkmalsanlyse des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents vorgelegt, die

wie folgt lautet:



1. Uberwachungsgerét
zur Erkennung einer Uber- oder Unterschreitung eines vorgegebenen
Drehzahlgrenzwertes
einer vom Netz getrennten, auslaufenden Drehfeldmaschine,
deren Wicklung wenigstens zwei mit insgesamt drei Leitern verbun-
dene Strange aufweist,
so dall an den Leitern die jeweilige Drehzahl der auslaufenden
Drehfeldmaschine kennzeichnende Signale anliegen.

2. Das Uberwachungsgerat besitzt eine zweikanalige Auswerteschal-
tung mit einem ersten und einem zweiten Kanal.

2.1. Die Kanale besitzen jeweils zwei erdfreie Eingange.

2.2. Die Kanale besitzen jeweils einen Kanalausgang.

3. Die Eingange des ersten und zweiten Kanals sind jeweils mit zwei
Leitern verbunden.

4. Der betreffende Kanalausgang gibt ein Binarsignal ab, das dann ei-
nen Arbeitswert annimmt, wenn das an dem entsprechenden Eingang
anliegende von der auslaufenden Drehfeldmaschine erzeugte Signal
einen vorgegebenen Grenzwert unterschreitet und das ansonsten
einen Ruhewert annimmt.

5.1. Es ist eine zweikanalige Verknipfungsschaltung vorgesehen, welche
die Binarsignale verknlpft und deren zwei Eingange an die Kanal-
ausgange angeschlossen sind.

5.2. Die Verkniipfungsschaltung gibt ein das Uber- bzw. Unterschreiten
der Grenzdrehzahl kennzeichnendes Ausgangssignal ab, wenn die
Binarsignale innerhalb eines Zeitfensters von ihrem Ruhe- auf ihren
Arbeitswert gewechselt sind.

Der Beginn des Zeitfensters ist durch den Wechsel des Binarsignales

in einem der Kanale von dem Ruhe- auf den Arbbeitswert festgelegt.

Die Einsprechende hat ausgefihrt, daB ein Uberwachungsgerat mit einer zweika-
naligen Auswerteschaltung gemal den Merkmalen 1 und 2 aus der in der Be-
schreibungseinleitung Sp 1 Z 1-16 des angegriffenen Patents genannten Druck-

schrift (1) bekannt sei. Auch die dem angegriffenen Patent zugrundeliegende und



durch die Merkmale 3, 4 und 5.1 der Merkmalsanalyse verwirklichte Idee, die in
den Kanalen zu verarbeitenden Signale unmittelbar aus der durch den Reman-
zenzmagnetismus in der auslauenden Drehfeldmaschine erzeugten Spannung
abzuleiten, sei bereits aus der Druckschrift (2) bekannt. Dies habe das Patentamt
bereits in seinem Prifungsbescheid vom 11. Februar 1993 ausgeflihrt und die er-
finderische Tatigkeit des Gegenstandes des Anspruchs 1 im Hinblick auf die bei-
den Druckschriften verneint. Die in einer Anhdrung hiergegen vorgebrachten Ein-
wande der Patentinhaberin und damaligen Anmelderin gingen aus dem Protokoll
zwar nicht hervor. Nach der patentamtlichen Beurteilung in dem Prifungsbescheid
sei aber jedenfalls davon auszugehen, dal} die Patentfahigkeit nur in der
Kombination der Merkmale 1 bis 5.1 mit dem Zeitfenster gemals Merkmal 5.2. lie-
gen konne. Dieses Merkmal sei jedoch der bisher nicht berlcksichtigten DE 28 54
779 A1 (3) zu entnehmen, die in dem Oberbegriff des Anspruchs 1 eine elektroni-
sche Schaltungsordnung zum Auswerten von wenigstens zwei innerhalb einer
vorgegebenen Zeit wechselnder Signale und damit ebenfalls ein Zeitfenster be-
treffe. Die Ubernahme dieses Merkmals in ein Uberwachungsgerat mit den Merk-
malen 1 bis 5.1. stelle keine erfinderische Leistung dar. Darlberhinaus sei der
Gegenstand des angegriffenen Patents durch die nachveroffentlichte altere An-
meldung DE 41 07 668 A1 (4) neuheitsschadlich vorweggenommen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden wird auf

den Inhalt der Einspruchsschrift verwiesen.

Die Patentinhaberin hat demgegenuber vorgetragen, dal} der Einspruch wegen

mangelnder Substantiierung unzulassig sei.

Durch Beschlul3 vom 8. Dezember 1999 hat das Patentamt - Patentabteilung 32 -
den Einspruch als unzulassig verworfen und zur Begrindung ausgefuhrt, dal® die
Einsprechende in bezug auf das Zeitfenstermerkmal lediglich auf den Oberbegriff
des Anspruchs 1 der Druckschrift (3) verwiesen habe. Diese Textstelle enthalte

jedoch nur Angaben allgemeiner Art. Die Einsprechende habe es daher der Pa-



tentabteilung Uberlassen, den technischen Zusammenhang zwischen den Einzel-
heiten des patentgemalen Zeitfenstermerkmals nach Ziff 5.2 und der von ihr ge-
nannten sehr umfangreichen Druckschrift herzustellen. Auch zur fehlenden Neu-
heit gegenuber der Druckschrift (4) enthalte der Einspruch keine Angaben dar-
uber, wo die einzelnen Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 1 in dieser

komplexen Entgegenhaltung zu finden seien.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde macht die Einsprechende geltend, dal}
sie hinsichtlich der Merkmale 1 bis 5.1. auf die sowohl fur die Patentinhaberin als
auch die Patentabteilung nachvollziehbaren Ausfihrungen in dem Prufungsbe-
scheid des Patentamts vom 11. Februar 1993 habe Bezug nehmen durfen. Es sei
daher nur auf das bisher druckschriftlich nicht nachgewiesene Zeitfenstermerkmal
gemal Ziff. 5.2 der Merkmalsanalyse einzugehen gewesen. Insoweit habe sie im
einzelnen dargelegt, dal} dieses Merkmal bereits durch die in dem Oberbegriff der
Druckschrift (3) genannte Schaltungsanordnung verwirklicht sei. Ebenso habe sie
die mangelnde Neuheit gegenlber der Druckschrift (4) durch Einzelvergleich der

Merkmale in nachvollziehbarer Weise begrundet.

Die Einprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluly aufzuheben.

Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dal} die Einsprechende nicht aufgezeigt habe, wo die einzel-

nen Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 1 in den von ihr genannten Ent-

gegenhaltungen zu finden seien. Insbesondere habe die Patentabteilung hin-



sichtlich des Zeitfenstermerkmals 5.2. den pauschalen, sich nicht mit den einzel-
nen Elementen dieses Merkmals befassenden Verweis der Einsprechenden auf

den Oberbegriff der Druckschrift (4) als unzureichend erachtet.

Die Beschwerde ist zulassig, jedoch nicht begrindet. Die Patentabteilung hat den
Einspruch im Ergebnis zu Recht als unzulassig erachtet, weil er nicht in einer den

gesetzlichen Anforderungen genltigenden Weise begrindet worden ist.

Nach § 59 Abs. 1 Satz 4 und 5 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch
rechtfertigen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben. Diese Vor-
aussetzung ist nur dann erfllt, wenn die fur die Beurteilung des behaupteten Wi-
derrufsgrundes malfigeblichen Umstande so vollstandig dargelegt sind, dald der
Patentinhaber und das Patentamt aus dieser Darlegung abschlieRende Folgerun-
gen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen des Widerrufsgrundes ziehen kénnen
(BGH GRUR 1972, 592 "Sortiergerat"; 1987, 513 "Streichgarn"; 1988, 364
"Epoxidationsverfahren").

Diesen Anforderungen an die Begrundungspflicht wird der Einspruch nicht ge-
recht. Die Ausfuihrungen der Einsprechenden zur fehlenden erfinderischen Tatig-
keit des in der Merkmalsanalyse zutreffend wiedergegebenen Gegenstandes des
Anspruchs 1 stellen allenfalls hinsichtlich eines Teils der Anspruchsmerkmale ei-
nen nachvollziehbaren Zusammenhang zu den Druckschriften DE 38 18 994 A1
(1), EP 0 247 994 (2) und DE 28 54 779 A1 (3) her. Sie lassen weder erkennen,
welche in den Entgegenhaltungen offenbarten Elemente der Funktion der patent-
gemaRen Merkmale entsprechen sollen noch worin die Ubereinstimmung mit
diesen Merkmalen in ihrer Gesamtheit gesehen wird (vgl auch BGH BIPMZ 1988,
289 "MelRdatenregistrierung").



Der Vortrag der Einsprechenden, dal} die in dem Oberbegriff des Anspruchs 1 der
Druckschrift (3) offenbarte Schaltungsanordnung zum Auswerten von zwei inner-
halb einer vorgegebenen Zeit wechselnden Signalen ihrer Ansicht nach einem
Zeitfenster mit Binarsignalen gemaf der Definition des Merkmals 5.2. des Patent-
gegenstandes entspricht, mag zwar als noch ausreichend substantiiert anzusehen
sein. Ob diese Ansicht tatsachlich zutrifft, ist keine Frage der Zulassigkeit, sondern
der Begrundetheit des Einspruchs (vgi BGH GRUR 1978, 99
"Gleichstromfernspeisung"; 1985, 371 "Sicherheitsvorrichtung"). Nach Ansicht des
Senats ist die Patentabteilung mit ihren detaillierten Ausfihrungen, weshalb der
von der Einsprechenden genannten Textstelle ein Zeitfenster mit den Funktionen
des Merkmals 5. 2 des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents nicht zu entneh-

men ist, bereits in die Prifung der Begrindetheit des Einspruchs eingetreten.

Ungeachtet dieser Frage laldt der Vortrag der Einsprechenden aber jedenfalls
hinsichtlich der Ubrigen Merkmale 1 bis 5.1 - die von der Patentabteilung aus ihrer
Sicht nicht mehr zu erértern waren - eine Auseinandersetzung mit dem Stand der
Technik im einzelnen vermissen. Die Einsprechende hat sich insoweit die Ausfih-
rungen des Patentamts in dem Prufungsbescheid vom 11. Februar 1993 zu eigen
gemacht. Die Bezugnahme auf einen Prufungsbescheid kann die zur Begrindung
des Einspruchs erforderliche Angabe von Tatsachen jedoch nur dann ersetzen,
wenn in dem Bescheid seinerseits der technische Zusammenhang zwischen den
ermittelten Veroffentlichungen und dem Gegenstand des angegriffenen Patents
insgesamt dargelegt worden ist. Die vorlaufige pauschale Bewertung von Druck-
schriften durch die Prufungsstelle und der hieraus gezogene Schlufly auf die man-
gelnde Patentfahigkeit der Anmeldung versetzen flr sich betrachtet - ohne Kennt-
nis der in einer Anhérung des Anmelders vor der Prufungsstelle erorterten Ge-
sichtspunkte - den Patentinhaber und die Patentabteilung nicht in die Lage, die

behauptete Schutzunfahigkeit ohne weitere eigene Ermittlungen zu tUberprifen.

Diese Beurteilung steht entgegen der Ansicht der Einsprechenden nicht in Wider-

spruch zu den Grundsatzen der "Sicherheitsvorrichtung"-Entscheidung (BGH



GRUR 1985, 372). Der Bundesgerichtshof hat dort lediglich zum Ausdruck ge-
bracht, daf} den Einsprechenden bezuglich einer Druckschrift, die im Prufungs-
verfahren als patenthindernd berlcksichtigt worden ist, keine erhdhten, in den Be-
reich der Schlussigkeit reichenden Anforderungen an die Begrindungspflicht
treffen. Damit ist der Einsprechende jedoch nicht seiner Verpflichtung enthoben
worden, zu einem von der Prufungsstelle ermittelten Stand der Technik im einzel-
nen Stellung zu nehmen, sofern dies nicht bereits in dem Prifungsbescheid ge-

schehen ist.

Ausgehend hiervon kann der Inhalt des Prufungsbescheides den behaupteten
Widerrufsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des
Patentanspruchs 1 nicht durch ausreichende Tatsachen stltzen. Es ist dort ins-
besondere nicht zu den Merkmalen 2.1, 4 und 5.1 Stellung genommen und ange-
geben, wo diese Merkmale in den Druckschriften (1) und (2) verwirklicht sind. Die
Prufungsstelle hat sich lediglich mit den diesen Druckschriften zugrundeliegenden
Ldsungsprinzipien befal’t und ausgefuhrt, daly es naheliegend sei, die aus Druck-
schrift (2) bekannte Einrichtung, bei der das Signal zur Feststellung des Stillstan-
des eines Elektromotors unmittelbar aus der durch den Remanzmagnetismus des
Motors erzeugten Spannung abgeleitet werde, redundant mit einer zweikanaligen
Auswerteschaltung auszugestalten. Sie hat jedoch nicht im einzelnen angegeben,
wo die in zahlreiche Untermerkmale gegliederten Merkmale des Anspruchs 1 des
angegriffenen Patents in ihrer patentgemafRen Funktion in den Druckschriften (1)
und (2) verwirklicht sind. Damit bleibt es der Patentinhaberin und der Patentab-
teilung Uberlassen, diese Merkmale selbst aus den Druckschriften zusammenzu-
suchen, um sich auf diese Weise die erforderliche Grundlage fir die Beurteilung
zu schaffen, ob der behauptete Mangel der erfinderischen Tatigkeit vorliegt. Die
Einsprechende hat auch nicht dargelegt, dal} und gegebenenfalls weshalb die
Merkmale, die in dem Prufungsbescheid nicht im einzelnen erdrtert worden sind,
fur den Fachmann selbstverstandlich auf der Hand liegen und daher auch ohne
Bezug auf konkrete Textstellen im Stand der Technik als bekannt vorausgesetzt

werden konnen.



Auch die mangelnde Neuheit des angegriffenen Patents gegenuber der gemal}
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG als Stand der Technik zu berucksichtigenden nachverof-
fentlichten DE 41 07 668 A1 (4) hat die Einsprechende nicht durch eine
ausreichende Gegenuberstellung der Merkmale dargelegt. Sie hat zwar - unge-
achtet der Richtigkeit ihres Vortrags - nachvollziehbar ausgefuhrt, daly das Si-
cherheitsschaltgerat nach der Druckschrift (4) dem patentgemafRen Uberwa-
chungsgerat entspreche und dal® die signalerzeugenden Sensoren des Sicher-
heitsschaltgerats gemaf (4) den Signale erzeugenden Wicklungen des Patentge-
genstandes gleichstunden. Im Ubrigen hat sie sich jedoch auf eine Aufzahlung von
Merkmalen mit Bezugszeichen aus der Druckschrift (4) beschrankt, die den
Merkmalen des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents entsprechen sollen, ohne
aufzuzeigen, wo in der umfangreichen Druckschrift (4) diese Merkmale zu finden
sind, insbesondere wo eine zweikanalige Auswerteschaltung 3, 3' verwirklicht ist,
an deren Ausgangen sich Sensoren, dh Leiter im Sinne der Ziff. 3 der Merkmal-
sanalyse, befinden und durch welche Textstelle oder in welcher der komplexen
Figuren das Merkmal 5.1. offenbart ist. Auch insoweit durfte es die Einsprechende
nicht der Patentabteilung und der Patentinhaberin Uberlassen, die Druckschrift (4)
daraufhin zu untersuchen, ob die Gesamtheit der Merkmale des Anspruchs 1 des
angegriffenen Patents dort verwirklicht ist. Der Einspruch erweist sich daher als

formal unvollstandig.

FUr die Zulassung der von der Einsprechenden angeregten Rechtsbeschwerde
bestand kein Anlal}, weil die Entscheidung in Einklang mit den von der hochst-
richterlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsatzen zu den Anforderungen an
die Begrindung von Einsprichen ergangen ist und die Voraussetzungen des §
100 Abs. 2 PatG daher nicht vorliegen.

Bulhring Dr. Schermer Schuster
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