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betreffend das Patent 196 50 255

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der mundlichen Verhandlung vom 23. September 2003 unter Mitwirkung des
Dr. Meinel als Vorsitzenden sowie der Richter Knoll, Dipl.-Phys. Lokys und
Dipl.-Phys. Dr. HauBler

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulassig verworfen.

Grinde

Der Patentinhaber ist eingetragener Inhaber des am 4. Dezember 1996 beim
Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Patents 196 50 255 mit der
Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur selektiven Umhullung von Flachbau-
gruppen od. dgl " (Streitpatent). Nach Veroffentlichung der Patenterteilung am
2. Dezember 1999 hat die Einsprechende mit dem am 2. Marz 2000 beim
Patentamt eingegangenen Schriftsatz vom selben Tag Einspruch gegen das
Patent erhoben. Der weitere, am 24. Februar 2000 eingegangene Einspruch der
Firma M... & T... Maschinenbau GmbH ist nach gerichtlichem Hinweis zur

Unzulassigkeit dieses Einspruchs durch Schriftsatz vom 13. Juni 2003

zuruckgenommen worden.

Das Einspruchsverfahren war zunachst beim Deutschen Patent- und Markenamt
anhangig. Auf entsprechenden Antrag der Einsprechenden hin hat das Patentamt
festgestellt, dass die Voraussetzungen des § 147 Abs 3 Nr 2 PatG erflllt seien
und hat das Einspruchsverfahren dem Bundespatentgericht zur Entscheidung vor-

gelegt.



Der Patentinhaber verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum partiellen Beschichten von bestickten
Leiterplatten, insbesondere von einseitig bestlckten Leiterplatten in einem Form-
bad (Anspriche 1 bis 7), sowie eine Vorrichtung zur Durchfihrung dieses Verfah-

rens (Anspruche 8 bis 12).

Der erteilte Anspruch 1 lautet unter Verwendung der von der Einsprechenden ein-

gefuhrten Merkmalsgliederung:

Verfahren zum partiellen Beschichten von bestlckten Leiterplatten,
insbesondere einseitig bestlckten Leiterplatten (Merkmal A), in ei-

nem Formbad, wobei

- die bestlickte Leiterplatte derart auf die Stirnkante der Form-
badwande aufgelegt wird, dass die nicht zu beschichtenden
Bereiche der Leiterplatte Uber die Formbadwande hinausra-
gen (Merkmal B) und das Formbad die Leiterplatte in Rand-

bereichen teilweise seitlich Gberragt (Merkmal C),

- das Beschichtungsmittel Uber einen Fordermechanismus in
das Formbad gebracht wird (Merkmal D), wobei das Niveau
des Beschichtungsmittels angehoben wird, so dass es die
Unterseite der Leiterplatte in den zu beschichtenden Berei-

chen benetzt (Merkmal E),

- das Niveau des Beschichtungsmittels nach einer vorgebba-

ren Zeit abgesenkt wird (Merkmal F), und

- die Leiterplatte in eine Trocknungs- oder Hartestation befor-
dert wird (Merkmal G).

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurtck-

bezogenen Patentanspriiche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.



In der Streitpatentschrift ist zum Stand der Technik auf die Druckschriften

- deutsche Offenlegungsschrift 40 12 903 [= D1]
- deutsche Offenlegungsschrift 42 11 342 [= D2]
- US-Patentschrift 4 794 018 [= D3] und

- franzdsische Patentschrift 2 178 443 [= D4]

verwiesen. Wegen der Einzelheiten zum Stand der Technik wird auf diese Druck-

schriften verwiesen.

Die Einsprechende macht den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme
geltend. Dazu tragt sie vor, dass die Merkmale A) und B) sowie D) bis G) dem
Stand der Technik entsprachen (Druckschrift D 2). Das Merkmal C) entspreche
spatestens seit 1995 dem bei der Einsprechenden betriebsintern praktizierten
Verfahren. Die Einsprechende habe eine Beschichtungsvorrichtung verwendet,
wie sie der als Anlage 1 vorgelegten fotografischen Darstellung entspreche. Diese
Vorrichtung habe als Beschichtungswerkzeug ein Formbad langgestreckt-recht-
eckigen Grundrisses, das zu einer gleichzeitigen Beschichtung mehrerer Leiter-
platten benutzbar gewesen sei. Die bestiickten Leiterplatten seien derart auf die
Stirnkante der Formbadwande aufgelegt worden, dass die nicht zu beschichten-
den Bereiche der Leiterplatte Uber die Formbadwande hinausragten (Merkmal B).
Das Beschichtungsmittel (Flussiglack) sei mittels eines aus einem anheb- und ab-
senkbaren Vorratsbehalter fur Lackmaterial und einem diesen kommunizierend mit
dem Formbad verbindenden Schlauch bestehenden Fdrdermechanismus in das
Formbad eingebracht worden (Merkmal D), bis es die Unterseite der Leiterplatte in
den zu beschichtenden Bereichen benetzt habe (Merkmal E). Das Niveau des Be-
schichtungsmittels sei nach einer (durch die Benetzungseigenschaften des be-
nutzten Beschichtungsmittels bedingten) vorgebbaren Zeit wieder abgesenkt
(Merkmal F) und hiernach die Leiterplatte vom Beschichtungswerkzeug abgeho-
ben und in eine Trocknungs- oder Hartestation befordert worden (Merkmal G).
Durch diese Gestaltung der Vorrichtung seien genau die Vorteile erzielt worden,

wie sie in der Streitpatentschrift (Spalte 3 Zeilen 61 bis 68 und Sp 4 Zeilen 1 bis



24) geschildert wirden. Diese Beschichtungsvorrichtung der Einsprechenden sei
dazu benutzt worden, Leiterplatten der Firma M... zu beschichten. Das

Verfahren sei geheim gehalten worden. Die Einsprechende habe sich die Moglich-
keit offen halten wollen, fir entsprechende Flutungsverfahren (auch gemaR Pa-
tentanspruch 2), die bei Kleinserien-Lackierungen schon eingesetzt worden seien,
im Bedarfsfalle technische Schutzrechte zu erwerben. Der in der Streitpatentschrift
als Erfinder genannte Herr V... sei von September 1993 bis 28. Juni 1996
aulertariflicher Mitarbeiter der Einsprechenden gewesen, wobei Herr V... bei

der Einsprechenden eine Vertrauensstellung innegehabt und deshalb unbe-
schrankten Zugriff auf alle kaufmannischen und betrieblichen Unterlagen (aul3er
Lohnbuchhaltung) gehabt habe. Aul’erdem habe er Zugang zu samtlichen Ver-
suchslabors und Produktionsraumen der Einsprechenden gehabt. Er habe alle
technischen Vorgange gekannt und habe aufs engste mit dem technischen Leiter
bei der Einsprechenden, Herrn K..., und auch mit der Lackiererei zusammen-
gearbeitet. Er habe im Laufe seiner Tatigkeit bei der Einsprechenden profunde
Kenntnisse des partiellen Schutzlackierens von Leiterplatten erworben und im La-

bor der Einsprechenden selbst das patentgemalie Verfahren praktiziert.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Patentinhaber beantragt,

den Einspruch zurickzuweisen und das Patent in vollem Umfang

aufrechtzuerhalten.

Der Patentinhaber bestreitet, dass die Einsprechende mit der auf Anlage 1 zur
Einspruchsschrift dargestellten Vorrichtung tatsachlich Kundenauftrage bedient
habe. Diese Vorrichtung kdnne allenfalls fur primitivste Anfangsversuche verwen-
det worden sein, nicht aber zur tatsachlichen Produktion, also der Beschichtung

von Leiterplatten fir Drittfirmen. Selbst wenn eine solche Vorrichtung bei der Ein-



sprechenden existiert haben sollte, habe Herr V... diese nie gesehen. Der Er-
findungsbesitz der Einsprechenden und die behauptete widerrechtliche Entnahme

durch Herrn V... werde bestritten.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
Patentschrift und auf die zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsatze

nebst Anlagen verwiesen.

1. Die Zustandigkeit des (technischen) Beschwerdesenats des Bundespatentge-
richts flr die Entscheidung Uber den vor dem 1. Januar 2002 eingelegten und zu-
nachst beim Deutschen Patent- und Markenamt anhangigen Einspruch ergibt sich
aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 2 PatG, nachdem die Einsprechende gegenlber dem
Patentamt einen Antrag auf eine Entscheidung durch das Bundespatentgericht
gestellt hat und das Patentamt innerhalb von zwei Monaten nach Zugang des
Antrags weder eine Ladung zur mundlichen Verhandlung noch eine Entscheidung

uber den Einspruch zugestellt hat.

2. Der form- und fristgerecht eingelegte Einspruch der Einsprechenden war als
unzulassig zu verwerfen, da er nicht in einer den gesetzlichen Anforderungen ge-

nugenden Weise begrundet worden ist.

a) Gemal § 59 Abs 1 Satz 4 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch recht-
fertigen, im einzelnen anzugeben. Nach standiger Rechtsprechung sind danach
die den Einspruch begrundenden Tatsachen so vollstandig darzulegen, dass Pa-
tentamt und Patentinhaber daraus abschlielRende Folgerungen fur das Vorliegen
oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen kdnnen. Sie sollen allein an-
hand der mitgeteilten Umstande, ohne eigene Ermittlungen, in die Lage versetzt
sein, zu prufen, ob der behauptete Widerrufsgrund gegeben ist (vgl Schulte, PatG,
6. Aufl, § 59 Rdn 65 ff; Busse, PatG, 5. Aufl, § 59 Rdn 66, mwN). Hierfur muss



grundsatzlich eine Auseinandersetzung mit der gesamten patentierten Lehre statt-
finden, denn eine Befassung nur mit einem Teilaspekt der unter Schutz gestellten
Erfindung macht den Einspruch unzulassig (vgl BGH BIPMZ 1988, 250 — ,Epoxi-
dation®). Wenn sich die Einspruchsbegrindung mit dem Kern der Erfindung ausei-
nandersetzt, ist es aber unschadlich, dass nicht jedes einzelne Merkmal behandelt
wird (vgl Schulte, aaO, § 59 Rdn 70; Busse, aaO, § 59 Rdn 70).

Bezogen auf den Widerrufsgrund der widerrechtlichen Entnahme muss der Ein-
spruch die Voraussetzungen des § 21 Abs 1 Nr 3 PatG substantiiert darlegen,

namlich

- den Erfindungsbesitz der Einsprechenden,

- die Wesensgleichheit zwischen entnommener und patentierter Erfindung
und

- die Widerrechtlichkeit der Enthahme

(Schulte, PatG, 6. Aufl., § 59 Rdn 110). Zur Darlegung und Substantiierung des
Erfindungsbesitzes genugt es in der Regel nicht, lediglich den Wortlaut des ange-
griffenen Patents zu wiederholen (vgl hierzu BPatGE 22, 119 zu den Anforderun-
gen an die Substantiierung bei der insoweit vergleichbaren Fallgestaltung der of-
fenkundigen Vorbenutzung). Dies kann zwar in den Fallen ausreichend sein, in
denen die widerrechtliche Entnahme etwa einer schriftlich niedergelegten Idee,
wie sie auch in Patentschriften formuliert werden, behauptet wird. Soweit eine
Einsprechende die widerrechtliche Entnahme — wie vorliegend - damit begrindet,
dass die Entnahme auf einem konkret bei ihr durchgeflhrten Verfahren oder einer
konkreten Vorrichtung beruht, muss dieser Erfindungsbesitz substantiiert darge-
stellt werden. Dies gilt insbesondere fur die auf den Patentanspruch bezogenen
Merkmale, durch die sich die Erfindung vom Stand der Technik abhebt, zumal

sich nur daraus die Widerrechtlichkeit der Entnahme Uberhaupt ergeben kann.



b) Der Einspruch beschreibt insoweit den Erfindungsbesitz nicht in einer ausrei-
chend substantiierten und den Anforderungen des § 59 Abs 1 Satz 4 PatG genu-

gender Weise.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden hebt sich der Erfindungsgegen-
stand nicht durch das Merkmal C), sondern durch die Merkmale E) und F) in
Kombination mit dem Aufliegen der Leiterplatte auf den Formbadwanden vom re-
levanten Stand der Technik ab. Von ihrem Rechtsstandpunkt folgerichtig hat die
Einsprechende sich mit diesen erfindungswesentlichen Merkmalen nicht substan-
tiiert auseinandergesetzt. Gleichwohl hat sie das Risiko dieser fehlenden Ausei-

nandersetzung mit den entscheidungserheblichen Merkmalen zu tragen.

Wie sich aus der Streitpatentschrift und dem patentamtlichen Prifungsverfahren
ergibt, ist bei der streitgegenstandlichen technischen Lehre erfindungswesentlich,
dass das Beschichtungsmittel bei aufliegender Leiterplatte angehoben wird, bis
es die Leiterplatte benetzt (Merkmal E), um dann nach einer -- durch die Benet-
zungseigenschaften des benutzten Beschichtungsmittels bedingten -- Zeit bei

nach wie vor aufliegender Leiterplatte wieder abgesenkt zu werden (Merkmal F).

Denn nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift (Spalte 4, Zeilen 20 bis
24) ermoglicht der Verfahrensschritt gemal® Merkmal E) des erteilten An-
spruchs 1, dass Luftblasen, welche sich auf der Unterseite der zu beschichtenden
Leiterplatte bilden und so eine vollstandige Benetzung der Leiterplatte mit dem
Beschichtungsmaterial verhindern, seitlich unter dem Rand der Leiterplatte in den
dort Uberstehenden Trogbereich entweichen kdénnen. Ein Umwenden oder eine
Schragstellung des Formbades zusammen mit der dann notwendigerweise dich-
tend aufgesetzten Leiterplatte, wie dies beispielsweise bei dem eine andere Ent-
wicklungsrichtung betreffenden Stand der Technik gemaR den eingangs erwahn-
ten Druckschriften D1 und D2 vorgeschlagen wird, um so eine vollstandige Be-
netzung der Leiterplatte zu ermdglichen, ist aufgrund des Verfahrensschrittes E)

nicht mehr erforderlich (Streitpatentschrift Spalte 3, letzter Absatz).



Das Anheben des Niveaus des Beschichtungsmittels gemall Merkmal E) ent-
spricht, wie in der Streitpatentschrift (Spalte 5, 2. Absatz)) weiter ausgefuhrt wird,
dem Eintauchvorgang (der "Eintauchgeschwindigkeit") bei bekannten Tauchver-
fahren, das gemall Merkmal F) sodann erfolgende Absenken des Beschich-
tungsmittels nach einer definierten Verweilzeit dem Austauchvorgang (der "Aus-
tauchgeschwindigkeit"). Indem nun bei diesem weiteren Verfahrensschritt die Vis-
kositat des Beschichtungsmittels bertcksichtigt wird, kdnnen die an den Bauele-
menten des Werkstlicks (dh der Leiterplatte) hangenden Tropfen durch die Ober-
flachenspannung des Beschichtungsmittels abgesogen werden. Eine weitere Ab-

tropfzeit nach dem Entnetzen ist erfindungsgemaf somit nicht mehr erforderlich.

Auch aus dem Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
geht zweifelsfrei hervor, dass die Merkmale E) und F) gemafy Anspruch 1 —und
nicht etwa das Merkmal C) — gegenuber dem Stand der Technik den Kern der
patentierten Erfindung reprasentieren. So hat der Prufer im Erstbescheid vom
18. Juni 1997 (Amtsakte Blatt 29, vorletzter Absatz, drittletzte bis letzte Zeile) zu-
treffend dargelegt, dass das Verfahren nach dem urspringlichen Anspruch 1
(Amtsakte Blatt 17), der diese beiden Merkmale E) und F) noch nicht enthielt,
wohl aber das Merkmal C) (vgl das letzte Merkmal des ursprunglichen Anspruchs
1), angesichts des ua aus der Entgegenhaltung D4 bekannten Standes der
Technik nicht patentfahig sei. Dieser Druckschrift (vgl. die Figuren 1 und 2 mit zu-
gehoriger Beschreibung Seite 2, Zeilen 16 bis 40) kann namlich das urspringlich
beanspruchte Beschichtungsverfahren gemal dem urspruanglichen Anspruch 1 im
wesentlichen bereits entnommen werden. Insbesondere wird bei diesem Stand
der Technik ersichtlich das Formbad durch das zu beschichtende Werkstick nur
teilweise abgedeckt, wie das der Lehre des Merkmals C) des erteilten
Anspruchs 1 entspricht. In ihrem Erwiderungsschriftsatz vom 29. September 1997
(Amtsakte Blatt 33, 1. Absatz, Zeilen 1 bis 3) hat sich der Anmelder und jetzige
Patentinhaber auf Anregung des Prifers hin (Erstbescheid Seite 3 oben) bereit
erklart, die Merkmale der ursprunglichen Unteranspruche 5 und 7 -- entsprechend

den Merkmalen E) und F) des erteilten Hauptanspruchs -- in den urspringlich
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eingereichten Patentanspruch 1 aufzunehmen, um auf diese Weise das
Patentbegehren ,quasi zu vervollstandigen®. Der Patentinhaber hat in seiner
Erwiderung (Amtsakte Blatt 33, 2. bis 5. Absatz) weiter ausfuhrt, beim
Anmeldungsgegenstand sei im Unterschied zum Stand der Technik entschei-
dend, dass das Beschichtungsmittel -- nachdem die Leiterplatte auf die Stirn-
flachen der Wannenwande aufgelegt worden ist -- Uber einen Fordermechanis-
mus in die Wanne eingebracht wird, so dass der Flussigkeitsspiegel bis zur nach
unten weisenden, zu beschichtenden Flache der Leiterplatte ansteigt (Merkmal
E), und dass nach einer gewissen Zeit das Niveau des Beschichtungsmittels
wieder abgesenkt wird (Merkmal F).

Gerade zu den beiden erfindungswesentlichen und patentbegrindenden Merk-
malen des Anhebens und des Absenkens des Beschichtungsmittels bei jeweils
auf den Formbadwanden aufliegender Leiterplatte setzt sich der Einspruch bei
der Darlegung des Erfindungsbesitzes nicht auseinander. Zu diesem Punkt er-
schopft sich der Sachvortrag der Einsprechenden letztlich in der Wiederholung
des Anspruchswortlauts. Auch die durch Lichtbilder dargestellte Vorrichtung gibt
hierlber keinen ausreichenden Aufschluss. Es wird von der Einsprechenden nicht
dargelegt, wie sie bei dieser Vorrichtung das Anheben und Absenken des Be-
schichtungsmittels konkret bewerkstelligt hat. Dazu fehlen gegenstandliche
Merkmale wie beispielsweise motorgetriebene, mit Zeitschaltvorrichtungen verse-
hene, exakt hohenverstellbare Stative oder Labortische oder dergleichen, auf-
grund derer die tatsachliche Verwendung der Vorrichtung im Sinne des Streitpa-
tents mit anhebbarem und absenkbarem Beschichtungsmittel nachvollzogen wer-
den kann. Ohne insoweit erlauternde Angaben spricht sehr viel mehr dafur, dass
der auf dem Lichtbild gemafl Anlage 1 zur Einspruchsschrift sichtbare Eimer le-
diglich als Vorratsbehalter gedient hat, in welchen sich das Beschichtungsmittel
jedenfalls leichter einflllen lie als in das Formbad, und mit dem das Formbad
geflutet wird. Insoweit entspricht die dargestellte Vorrichtung dem aus der og Ent-
gegenhaltung D 4 bekannten Stand der Technik, bei dem das Formbad Uber ei-
nen Vorratsbehalter mittels eines Férdermechanismus geflutet wird (vgl dort Figu-

ren 1 und 2 mit zugehdriger Beschreibung). Dass mit der dargestellten Vorrich-
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tung etwa nur durch das Anheben des Eimers durch eine Person das erfindungs-
gemale Verfahren durchgefuhrt werden kann, insbesondere die erfindungswe-
sentlichen Verfahrensschritte E) und F), und auch nur Kleinserien ordnungsge-
maf beschichtet werden kénnen, halt der Senat schon aus technischer Sicht fur
nahezu ausgeschlossen. Aber auch zu einer solchen rein theoretisch denkbaren
Moglichkeit, dass der Beschichter den Eimer mit dem Beschichtungsmittel unmit-
telbar mit den Handen angehoben hat, bis die Benetzung der jeweils zu be-
schichtenden, aufliegenden Leiterplatte durch das Beschichtungsmittel erreicht
war, er dann den Eimer die erforderliche Zeit in exakter Hohe gehalten und
schlieBlich wieder abgesenkt hat, sind im Einspruch keine Angaben gemacht
worden. Zu diesen erfindungswesentlichen Punkten kdnnen letztlich nur Mutma-
Rungen angestellt werden, so dass nicht mehr von einer ausreichenden Substan-

tiierung des Erfindungsbesitzes ausgegangen werden kann.

In diesem Zusammenhang ist erganzend auch im Hinblick auf die entsprechen-
den Einwendungen der Einsprechenden in der mindlichen Verhandlung darauf
hinzuweisen, dass es fur die substantiierte Darlegung des behaupteten Erfin-
dungsbesitzes in Form eines konkret betriebenen Verfahrens bzw einer konkreten
Vorrichtung nicht ausreicht, den Gegenstand im Sinne einer Anspruchsformulie-
rung eines Patentanspruchs des angegriffenen Patents zu beschreiben. Zwar
weill der Fachmann, mit welchen Mitteln er das Anheben und das Absenken des
Beschichtungsmittels technisch bewerkstelligen kann. Insofern sind nahere Er-
lauterungen etwa in einer Patentschrift Uberflissig. Soweit beim Widerrufsgrund
der widerrechtlichen Entnahme allerdings ein Erfindungsbesitz in Form von kon-
kret betriebenen Verfahren oder konkreten Vorrichtungen behauptet wird, sind
deutlich héhere Anforderungen an die Substantiierung zu stellen. So muss — wie
hier — im Falle eines Verfahrensgegenstandes dargelegt werden, durch welche
Vorrichtungen und durch welche technischen Malnhahmen konkret die einzelnen
Verfahrensschritte - unabhangig vom Patentgegenstand des Streitpatents - be-
werkstelligt worden sind. Nur dann kann das konkrete Verfahren bzw der konkrete

Gegenstand, den ein Einsprechender als Erfindungsbesitz fur sich reklamiert, mit
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einem angegriffenen Patent sinnvoll verglichen werden und die Frage der Uber-
einstimmung oder Wesensgleichheit zwischen enthommener und patentierter Er-

findung beurteilt werden.

Der Mangel an substantiiertem Sachvortrag, der zur Unzulassigkeit des Ein-
spruchs fiihrt, kann im Ubrigen durch die als Beweis angebotenen Zeugen nicht
ausgeglichen werden. Bei dieser Sachlage konnte und durfte der gemaR § 87
Abs 2 PatG iVm §273 Abs 2 Nr 4 ZPO zur muindlichen Verhandlung rein

vorsorglich geladene Zeuge Do van-Quang auch nicht einvernommen werden.

Dr. Meinel Knoll Lokys Dr. Hauldler

Pr



	G r ü n d e

