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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache



betreffend das Patent 196 12 374
wegen Unzulassigkeit des Einspruchs

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 12. Marz 2001 durch den Vorsitzenden Richter

Buhring und die Richterinnen Dr. Schermer und Schuster

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Griunde

Beim Deutschen Patentamt ist am 28. Marz 1996 ein Patent mit der Bezeichnung
"Zentraleinheit fur eine Anlage zur Sicherung von Waren gegen Diebstahl" ange-
meldet worden. Veroffentlichungstag der Erteilung ist der 21. August 1997. Das

Patent umfal’t 11 Vorrichtungsanspriche. Patentanspruch 1 lautet:

"Zentraleinheit fur eine Anlage zur Sicherung von Waren
gegen Diebstahl durch an die Waren anzubringende Uber-
wachungsfuhler, wobei die Zentraleinheit mindestens eine
Uberwachungsschaltung umfalt und so ausgebildet ist, daf
mehrere Uberwachungsfihler an die Zentraleinheit an-
schlieBbar und durch die Uberwachungsschaltung(en) auf
eine ordnungsgemalfe Anbringung an den Waren Uberwach-
bar sind und dal® bei Aufheben der ordnungsgemalen
Anbringung eines oder mehrerer Uberwachungsfiihler ein

Alarmsignal ausgebbar ist, dadurch gekennzeichnet, dal}



die Zentraleinheit (14) mindestens eine Deaktivierungs-
schaltung (30) und einen Schalter (34) umfal3t, dessen Beta-
tigung die Deaktivierungsschaltung (30) veranlaf3t, die Uber-
wachung mindestens eines Uberwachungsfiihlers (16) fir
eine vorgebbare Zeit zu deaktivieren und anschlieRend

selbsttatig wieder zu aktivieren".

Gegen das Patent ist am 15. November 1997 Einspruch erhoben worden mit dem
Antrag, das Patent wegen fehlender Patentfahigkeit gemaR §§ 1-4 PatG zu wider-

rufen.

Zur Begrundung hat sich die Einsprechende auf die bereits in dem angegriffenen
Patent genannte Druckschrift EP 0 116 701 (E1) und auf die US-PS 3 569 265
(E2) gestutzt, aus der bekannt sei, an einer Diebstahlsicherung gemafl® dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents einen Schalter zur Deaktivie-
rung vorzusehen. Im ubrigen werde der Gegenstand des Anspruchs 1 durch eine
von der SEL-Alcatel in den Verkehr gebrachte Warensicherungsanlage neuheits-
schadlich vorweggenommen, die als solche offenkundig vorbenutzt und in dem
seit 14. Oktober 1991 veroffentlichten "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3)
sowie in der Druckschrift "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung
Stand 9/91" (E4) der Einsprechenden beschrieben sei. Die benutzte Warensiche-
rungsanlage bestehe aus einer Zentraleinheit gemals dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 und weise samtliche im kennzeichnenden Teil des Anspruchs enthal-
tenen Merkmale auf. Zu den Ansprichen 2 bis 4 hat die Einsprechende ausge-
fuhrt, die dort enthaltenen Lehren seien ebenfalls bereits aufgrund der von der
Einsprechenden seit 1992 unter der Bezeichnung "Warensicherung ZACOM" in
grolliem Umfang vertriebene SEL-Alcatel-Anlage bekannt, die in den Druckschrif-

ten E3 und E4 naher beschrieben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vortrags der Einsprechenden wird auf den

Inhalt der Einspruchsschrift verwiesen.



Der Patentinhaber hat demgegenuber geltend gemacht, der Einspruch sei nicht
ausreichend substantiiert und damit unzulassig. Die Einsprechende sei bei dem
Vergleich des druckschriftichen Standes der Technik mit dem angegriffenen
Patent nur auf Teilaspekte der dort offenbarten Lehre eingegangen. Im Ubrigen
habe sie nicht dargelegt, ob und wann Dritte Zugang zu der Systembeschreibung
mit dem Titel "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) und der "Technischen
Beschreibung ZACOM Warensicherung" (E4) gehabt hatten. Auch zu den
Umstanden der behaupteten Benutzung der in dem Handbuch beschriebenen
Warensicherungsanlage habe die Einsprechende keine nachprifbaren Angaben

gemacht.

Gleichzeitig mit der Einlegung des Einspruchs hat der Patentinhaber die Teilung
des Patents 196 12 374 erklart, die Unterlagen zu der Trennanmeldung einge-

reicht und die Gebuhren gezahilt.

Durch Beschlufd vom 15. Februar 2000 hat das Deutsche Patent- und Markenamt
— Patentabteilung 32 — den Einspruch als unzuladssig verworfen. Die Einspre-
chende habe den technischen Zusammenhang zwischen dem Gegenstand des
Patents und den entgegengehaltenen Druckschriften nur lickenhaft dargestellt. Es
sei auch nicht nachvollziehbar dargelegt, ob, wann und wie die offensichtlich als
Betriebsanleitungen einzustufenden Druckschriften "Handbuch Warensicherungs-
anlagen" (E3) und "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung" (E4) der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden seien. Ebenso fehle es an der Angabe
von Tatsachen, aus denen sich ergebe, welche Personen auf welche Art und
Weise von dem Gegenstand der Benutzung vor dem Anmeldetag Kenntnis erlangt
hatten. Hinsichtlich der im Einspruchsverfahren erklarten Teilung des Patents hat
die Patentabteilung festgestellt, dal} sie wegen der Unzulassigkeit des Einspruchs

unwirksam sei.

Die Einsprechende hat gegen den Beschlu® Beschwerde erhoben. Sie macht

geltend, das "Handbuch Warensicherungsanlagen" (E3) stelle das Betriebshand-



buch zu den von der Einsprechenden seit 1991 verkauften und installierten Anla-
gen dar. Das Handbuch sei seit Ende 1991 durch die Betriebsanleitung "Warensi-
cherung ZACOM Technische Beschreibung" (E4) abgeldst worden. Solche Bedie-
nungsanleitungen gehorten notwendigerweise zu den Anlagen und wurden den
Kunden nach der Installation ohne Geheimhaltungsverpflichtung tbergeben. Eine
Warensicherung des Typs D 60 IR/D 240 IR sei im Ubrigen Gegenstand einer am
7. August 1991 beim LG Dusseldorf (4 O 249/91) gegen die SEL-Alcatel und die
Einsprechende eingereichten Verletzungsklage des Patentinhabers. Der Patentin-
haber habe sich in dem damaligen Verletzungsverfahren eine Warensicherungs-
anlage D 60 IR beschafft und kenne daher nachweislich die Besonderheiten ihrer
Schaltung und die dazugehdrende Betriebsanleitung. Auch beliebige Dritte hatten
von dieser seit 1991 in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzten Anlage
ungehindert Kenntnis nehmen koénnen, woflir Zeugenbeweis angeboten werde.
Die offentliche Zuganglichkeit sowohl der Vorbenutzung als auch der beiden

Bedienungsanleitungen sei damit hinreichend dargelegt.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschlul¥ des Deutschen Patentamts vom 15. Fe-
bruar 2000 aufzuheben.

Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Er halt die Auffassung der Patentabteilung flr zutreffend und macht sich im

wesentlichen die Ausfuhrungen in dem angefochtenen Beschlul zu eigen.



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 genligenden Weise begrindet worden ist.

Nach § 59 Absatz 1 Satz 4 und 5 Patentgesetz sind die Tatsachen, die den Ein-
spruch rechtfertigen sollen, innerhalb der Einspruchsfrist im einzelnen anzugeben.
Diese Voraussetzung ist nur erfullt, wenn die fur die Beurteilung des behaupteten
Widerrufsgrundes mafR3geblichen Umstande so vollstandig dargelegt sind, daf 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 "Epoxi-
dationsverfahren").

Diesen Anforderungen wird das innerhalb der Einspruchsfrist eingegangene und
damit allein zu berucksichtigende Einspruchsvorbringen nicht gerecht. Die Ein-
sprechende hat sich zur Begrindung des geltend gemachten Widerrufsgrunds der
mangelnden Neuheit sowohl auf die offenkundige Vorbenutzung einer Warensi-
cherungsanlage als auch auf die angeblich vorveroffentlichte Beschreibung des
Gegenstandes der behaupteten Benutzung in dem "Handbuch Warensicherungs-
anlagen" (E3) der Firma SEL-Alcatel vom 14. Oktober 1991 und in der von ihr her-
ausgegebenen Druckschrift "Warensicherung ZACOM Technische Beschreibung
Stand 09/91" (E4) gestutzt. Zu dem Gegenstand der Benutzung hat die Einspre-
chende unter Bezugnahme auf Seite 10 der Druckschrift E3 in Verbindung mit den
Blockschaltbildern auf Seiten 6 und 7 ausgefuhrt, da® dort bereits eine Warensi-
cherungsanlage beschrieben werde, die der Zentraleinheit fur eine Anlage zur
Sicherung von Waren gegen Diebstahl nach Anspruch 1 des angegriffenen

Patents in allen Merkmalen entspreche.



Ob die Auffassung der Patentabteilung zutrifft, die Einsprechende habe mit diesen
Ausfuhrungen den technischen Zusammenhang zwischen der behaupteten Benut-
zung und dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents nur IUk-
kenhaft hergestellt, mag zweifelhaft sein. Diese Frage bedarf hier jedoch ebenso-
wenig einer abschliellenden Erdrterung wie die von dem Patentinhaber geauler-
ten Bedenken, der Vortrag der Einsprechenden lasse nicht erkennen, welcher
Gegenstand vorbenutzt sein solle, weil sich die Druckschriften E3 und E4 auf

unterschiedlich gestaltete Warensicherungsanlagen bezdgen.

Jedenfalls 1aRt der Vortrag der Einsprechenden die Angabe von Tatsachen ver-
missen, aus denen sich nachprufbar ergibt, dal} der angeblich benutzte Gegen-
stand und/oder seine Beschreibung in den Druckschriften E3 und E4 vor dem
Anmeldetag des Patents der Offentlichkeit zuganglich geworden sind und damit
bereits zum Stand der Technik gehoérten. Zu der Benutzung hat die Einsprechende
einerseits - ohne Angabe eines konkreten Zeitpunkts - behauptet, die Anlage sei
von der SEL-Alcatel in den Verkehr gebracht worden und "als solche offenkundig
vorbenutzt". An einer anderen Stelle der Einspruchsschrift hat sie im Zusammen-
hang mit der Erorterung der mangelnden Neuheit der Unteranspriche 2 bis 4 des
angegriffenen Patents ausgeflihrt, sie selbst habe die in den Druckschriften E3
und E4 beschriebene Warensicherungsanlage der SEL-Alcatel seit 1992 unter der

Bezeichnung "ZACOM Warensicherung" in grokem Umfang vertrieben.

Dieser Vortrag entspricht hinsichtlich beider Sachverhalte nicht den Vorausset-
zungen einer substantiierten Darlegung der offentlichen Zuganglichkeit eines
Erfindungsgegenstands, denn neben der Angabe, dal® die Benutzung durch die
Einsprechende vor dem Anmeldetag erfolgt ist - hier seit 1992 - missen auch die
konkreten Umstande der Benutzung nachprufbar angegeben werden und im ein-
zelnen erkennen lassen, welche Personen auf welche Art und Weise von dem
Gegenstand der Benutzung vor dem Anmeldetag Kenntnis erlangt haben sollen
(vgl BGH GRUR 1997, 740, 741 "Tabakdose"; BPatGE 31, 180, 183). Die allge-

meine Behauptung der Einsprechenden, die Warensicherungsanlage gemal} der



Druckschrift E3 sei seit 1992 in groRem Umfang vertrieben worden, ist unzurei-
chend, denn das Patentamt und die Patentinhaberin kdnnen anhand dieser
Angabe nicht nachprifen, an welche Abnehmer die Lieferung erfolgt ist und ob
tatsachlich ein unbeschrankter Personenkreis die Madglichkeit hatte, vor dem
Anmeldetag von der durch die Benutzung offenbarten Lehre Kenntnis zu nehmen
(vgl Busse, PatG, 5. Aufl., § 59 Rdn 90; BPatGE 9, 192; 21, 68; 31, 180). Das
angegebene Benutzungsdatum liegt zwar ca vier Jahre vor dem Anmeldetag des
angegriffenen Patents. Mangels Angabe, Uber welchen Zeitraum sich die Benut-
zung erstreckt hat, ist jedoch keine fortlaufende Benutzung feststellbar, die unter
Umstanden fur den Vertrieb der Warensicherungsanlagen als markt- bzw serien-
reifes Produkt sprechen konnten (vgl dazu BPatG Mitt 1984, 115).

Soweit es eine Vorbenutzung durch SEL-Alcatel angeht, fehlt zudem eine Angabe
daruber, dall die Benutzung vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents
erfolgt ist. Der Hinweis, eine durch SEL-Alcatel vertriebene Anlage "sei als solche
offenkundig vorbenutzt" gentigt auch unter Berucksichtigung der Grundsatze der
Entscheidung "Tabakdose" (BGH aaO) nicht den erforderlichen Angaben Uber die

Zeit der Benutzung, insbesondere daruber, dal3 diese "vor dem Anmeldetag" liege.

Die Einsprechende hat auch die offentliche Zuganglichkeit der Druckschriften
Handbuch Warensicherungsanlagen (E3) und "Warensicherung ZACOM Techni-
sche Beschreibung" (E4) nicht nachprifbar dargelegt. Bei dem Handbuch Waren-
sicherungsanlagen (E3) handelt es sich zwar inhaltlich betrachtet um ein an den
Kaufer oder Benutzer der Warensicherungsanlagen gerichtetes Betriebs- bzw
Bedienungshandbuch. Die Einsprechende hat im Beschwerdeverfahren auch an
sich zutreffend ausgefliihrt, dal} solche nicht lediglich flr den betriebsinternen
Gebrauch bestimmte Betriebshandblcher, Benutzerhinweise, Bedienungsanwei-
sungen udgl den Abnehmern Ublicherweise zusammen mit den darin beschriebe-
nen Gegenstanden ausgehandigt und damit offentlich zuganglich werden (vgl
dazu auch BPatG BIPMZ 1990, 35, 36; BPatGE 38, 206). Soweit die Einspre-

chende hieraus den Schluf} zieht, mit dem von ihr behaupteten umfangreichen



Vertrieb der Warensicherungsanlagen seit 1992 sei die 6ffentliche Zuganglichkeit
des zugehorigen "Handbuchs Warensicherungsanlagen" (E3) mit Datum vom
15. Oktober 1991 selbstverstandlich nachprufbar dargelegt, kann ihr jedoch nicht
gefolgt werden. Dagegen spricht bereits, dal® mangels ausreichender Angaben
uber die 6ffentliche Zuganglichkeit der Benutzung als solcher auch nicht nachpruf-
bar ist, wer, wo und auf welche Weise Kenntnis von dem Betriebshandbuch erlan-
gen konnte, das von seiner Gestaltung und Aufmachung her nicht den Eindruck
einer fir die Offentlichkeit bestimmten betriebsinternen Entwurfs einer Montage-
und Bedienungsanleitung erweckt. Die ringférmig geheftete Broschire ist maschi-
nenschriftlich verfallt. Das Titelblatt weist - neben dem in der Mitte angeordneten,
in GroRbuchstaben geschriebenen Titel "Handbuch Warensicherungsanlagen" -
am oberen Rand den Firmennamen "SEL-Alcatel" und das Datum 14. Okto-
ber 1991 auf, darunter steht der Name S..., die Seitenzahl und der Hinweis

"Systembeschreibung”. Diese Angaben kehren auf allen folgenden 21 Seiten wie-
der, wobei als Datum ab Seite 5 der 15. Oktober 1991 genannt ist. Flr ein zur
Aushandigung an einen nicht beschrankten Personenkreis bestimmtes Betriebs-
bzw Bedienungshandbuch im Sinne einer Druckschrift ist eine mit unterschiedli-
chen Erscheinungsdaten versehene Ausgabe, in der auf jeder Seite der Name des
Verfassers erscheint, unublich. Die Einsprechende hatte unter diesen Umstanden
auf jeden Fall fristgemal vortragen mussen, dal} das Handbuch den vertriebenen
Warensicherungsanlagen tatsachlich beigefligt war und welcher Personenkreis

von ihm Kenntnis nehmen konnte.

Entsprechendes qilt fir die Druckschrift "Warensicherung ZACOM Technische
Beschreibung Stand 09/91" (E4), zumal diese nicht einmal als eine typischerweise
zur Aushandigung an den Kunden bestimmte Beschreibung erkennbar ist. Es
kann sich hier auch um eine fur den betriebsinterne Informationszwecke gefertigte
maschinenschriftliche Broschire handeln. Auch insoweit hat die Einsprechende
keine Tatsachen vorgetragen, aus denen sich nachvollziehbar ergibt, dal® diese
Druckschrift den Kunden mit der "Warensicherung ZACOM" ausgehandigt worden

und der Allgemeinheit daher zuganglich gemacht worden ist.
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Der Senat teilt schliel3lich auch die Auffassung der Patentabteilung, dal} sich die
Einsprechende bei ihrem Vortrag zu den Druckschriften EP 0 116 701 (E1) und
US-PS 3569 265 (E2) auf pauschale Ausfuhrungen beschrankt hat, die nicht
erkennen lassen, aus welchem Grund sie den in Anspruch 1 des angegriffenen
Patents unter Schutz gestellten Gegenstand in der Gesamtheit seiner Merkmale
durch die Entgegenhaltungen als vorweggenommen oder zumindest durch die
Kombination der beiden Druckschriften als nahegelegt ansieht. Die Einsprechende

hat sich im Beschwerdeverfahren hierzu auch nicht mehr geauf3ert.

Die von der Patentabteilung in den Griinden des angefochtenen Beschlusses aus-
gesprochene Feststellung, dald die von dem Patentinhaber im Einspruchsverfah-
ren erklarte Teilung des Patents unwirksam sei, weil die Teilung einen zulassigen
Einspruch voraussetze, ist nicht Gegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfah-
rens. Der Senat weist jedoch klarstellend darauf hin, dall die Patentabteilung mit
dieser Feststellung keine der Beschwerde zugangliche Entscheidung mit abschlie-
Render Wirkung getroffen, sondern nur ihre vorlaufige Rechtsansicht fur den Fall
geaulert hat, dal} die Verwerfung des Einspruchs rechtskraftig wird. Die Patentab-
teilung hat daher auch die Feststellung der Unwirksamkeit der Teilungserklarung
folgerichtig nicht in den Tenor aufgenommen und in dem Beschluld ausdrticklich
darauf hingewiesen, dal® gegen den Beschlull das Rechtsmittel der Beschwerde

nur insoweit stattfindet, als der Einspruch als unzulassig verworfen worden ist.

Die Patentabteilung wird daher nunmehr die Zulassigkeit der Teilungserklarung
abschliel3end zu prufen und hierbei die Grundsatze der "Graustufenbild"-Entschei-
dung (BGH GRUR 2000, 688) zu berucksichtigen haben, die dafur sprechen, dal®
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Voraussetzung fur eine wirksame Teilungserklarung die Anhangigkeit eines Ein-
spruchsverfahrens ist, ungeachtet der Frage, ob ein zulassig erhobener Einspruch
vorliegt.

Buhring Dr. Schermer Richterin Schuster kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben

Buhring

Fa



	Gründe

