11 W (pat) 307/02 Verkindet am
9. August 2004
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 196 01 989
BPatG 154

6.70



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 9. August 2004 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter v. Zglinitzki,
Dipl.-Phys. Skribanowitz, Ph. D./M.1.T. Cambridge, und Dipl.-Ing. Harrer

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulassig verworfen.

Griunde

Auf die am 20. Januar 1996 beim Deutschen Patentamt eingereichte Patentanmel-
dung ist das Patent 196 01 989 mit der Bezeichnung "Anordnung zum Fuhren ei-
ner Materialbahn" erteilt und die Erteilung am 31. Januar 2002 veréffentlicht wor-

den.

Gegen das Patent ist am 30. April 2002 Einspruch erhoben worden. Die Einspre-
chende macht im Einspruchsschriftsatz geltend, der Gegenstand des Patents be-
ruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, und stutzt ihr Vorbringen auf die bei-

den Druckschriften

(D1) DE 37 06 541 A1

(D2) BELOIT Corporation: "Press To Dryer Transfer Box Opera-
ting Instructions" MO004-96-0039-0021, Copyright Au-
gust 1989 (7 Seiten Kopien).



Soweit sich der Patentanspruch 1 von der bereits in der Beschreibung der Patent-
schrift genannten und im Prufungsverfahren bertcksichtigten Druckschrift D1 un-
terscheide, sei dieses Merkmal jedoch aus der "Veroffentlichung" D2 bekannt. Die
Druckschrift D2 liefere die Anregung, die in der Anordnung gemaf D1 vorgesehe-
nen seitlichen Blaskasten und ihre Disen einstellbar (ausrichtbar, justierbar) zu

gestalten.

In der mundlichen Verhandlung hat die Einsprechende im wesentlichen vorgetra-
gen, die Betriebsanleitung D2 misse zusammen mit der auf dem Deckblatt der D2
genannten "Machine No. 4" an das Unternehmen der dort ebenfalls bezeichneten
Abnehmerin "Boise Cascade Paper Group, St. Helens, Oregon" zur Zeit des Co-
pyright-Vermerks vom August 1989 oder jedenfalls nicht viel spater ausgeliefert
worden sein, so dal} sie einem unbegrenzten Personenkreis zuganglich geworden
sei. Die geringfugigen Unstimmigkeiten zwischen Inhaltsverzeichnis und dem Text
auf den Seiten 1 bis 3 der D2 konnten in der Praxis vorkommen. Sie sei allerdings
nicht in der Lage, konkrete Umstande der Abgabe der D2 zu nennen. Sie lege
aber die weitere Druckschrift "BELOIT PRESS TO DRYER SHEET TRANSFER
BOX OPERATION" vom Mai 1986 mit einem der D2 ahnlichen Text als Indiz dafur
vor, daf} die D2 in ihrer Art nicht nur einmalig sei.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Einspruch als unzulassig zu verwerfen,

anderenfalls das Patent aufrechtzuerhalten,

und regt hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.



Sie vertritt nunmehr in erster Linie die Ansicht, der Einspruch sei mangels hinrei-
chender Substantiierung nicht zulassig. Eine Vorveroffentlichung der D2 erscheine
aus mehreren Grunden aullerst unwahrscheinlich, so dal3 sie gegebenenfalls in-
nerhalb der Einspruchsfrist hatte im einzelnen dargelegt werden mussen. Denn
die D2 stelle allenfalls eine speziell fir die Maschine No. 4 und fir das namentlich
genannte Unternehmen als Einzelexemplar verfaldte Betriebsanleitung dar, die
auch — trotz des Copyright-Vermerks vom August 1989 — nichts daruber aussage,
ob und wann diese Maschine mit der dazugehdrigen Betriebsanleitung ausgelie-
fert worden sei. Aul’erdem sei die Zusammengehdrigkeit der einzelnen als Druck-
schrift D2 eingereichten Kopie-Blatter zweifelhaft, da bei Uberschriften und Seiten-
ziffern Diskrepanzen zwischen dem Deckblatt und Inhaltsverzeichnis sowie den

Textseiten 1 bis 3 bestlinden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere die

Schriftsatze der Beteiligten nebst Anlagen, Bezug genommen.

Uber den vorliegenden Einspruch entscheidet gemaR § 147 Abs 3 PatG der er-
kennende Technische Beschwerdesenat (vgl dazu Beschlul des Senats vom
15. Dezember 2003 — 11 W (pat) 347/03 -, Verdffentlichung vorgesehen, Leitsatze
in Mitt 2004, 218).

Der Einspruch ist unzulassig, weil er nicht hinreichend substantiiert wurde.

Die Tatsachen, die den Einspruch wegen eines Widerrufsgrundes (§ 21 PatG)
rechtfertigen sollen, sind bis zum Ablauf der Einspruchsfrist im einzelnen anzuge-
ben, § 59 Abs 1 Satz 3 bis 5 PatG. Die Einspruchsbegriindung genugt diesen ge-
setzlichen Anforderungen nur dann, wenn sie die fur die Beurteilung des behaup-
teten Widerrufsgrundes mafdgeblichen Umstande im Einzelnen so vollstandig dar-

legt, dal} der Patentinhaber und das Patentamt oder das Patentgericht daraus ab-



schliellende Folgerungen ziehen kénnen (vgl BGH BIPMZ 1987, 203, 204 -
Streichgarn; BGH BIPMZ 1998, 201, 202 — Tabakdose; BGH GRUR 1995, 333,
334 — Aluminium-Trihydroxid; BGH BIPMZ 2003, 241 — Automatisches Fahrzeug-
getriebe). Beruft sich die Einsprechende auf fehlende Patentfahigkeit infolge feh-
lender Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit, sind dazu insbesondere Angaben
zum Stand der Technik erforderlich (vgl BGH aaO — Automatisches Fahrzeugge-
triebe).

Diese Zulassigkeitsvoraussetzungen erflllt das Einspruchsvorbringen jedoch nicht
in dem erforderlichen Umfang. Nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachte neue
Tatsachen — wie die Vorlage einer weiteren Druckschrift in der mundlichen Ver-

handlung — bleiben als verspatet von vornherein auller Betracht.

Die Einsprechende hat zu dem allein geltendgemachten Widerrufsgrund gemaf
§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG iVm § 4 PatG zwar dargelegt, weshalb der Patentgegen-
stand gegenuber den technischen Merkmalen der von ihr entgegengehaltenen
beiden Druckschriften D1 und D2 nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Es feh-
len aber notwendige Angaben, aus denen sich die Zugehorigkeit der D2, auf die
sich die Einsprechende ausschlaggebend stutzt, zum Stand der Technik ergibt.

Der gemall § 4 PatG zu berucksichtigende Stand der Technik umfal3t nach § 3
Abs 1 Satz 2 PatG alle Kenntnisse, die vor dem fiur den Zeitrang der Anmeldung
malfgeblichen Tag durch schriftiche oder mindliche Beschreibung, durch Benut-

zung oder in sonstiger Weise der Offentlichkeit zugénglich gemacht worden sind.

Zwar ist die Vorverodffentlichung der D1 als amtliche Offenlegungsschrift offenkun-
dig. Bei der Firmenschrift D2 handelt es sich jedoch um eine Betriebsanleitung
(Operating Instructions), aus der in keiner Weise auf die Zuganglichkeit fiir die Of-

fentlichkeit geschlossen werden kann.



Der Offentlichkeit zugéangliche Kenntnisse umfassen das gesamte in solcher Wei-
se bereitstehende Wissen, dalk die Fachwelt hierauf Zugriff nehmen konnte. Of-
fentliche Zuganglichkeit ist bereits erfullt, wenn die Mdglichkeit des Zugriffs und
der Kenntnisnahme der Information durch die Offentlichkeit besteht. Hierzu kann
sogar eine mdgliche Kenntnisnahme durch einen Sachverstandigen gentigen,
wenn die Weitergabe der Information an beliebige Dritte jedenfalls mit einer gewis-
sen Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann (vgl BGH GRUR 1997, 892, 894 —
Leiterplattennutzen; Schulte, PatG, 6. Auflage, 2001, § 3 Rdn 48-51).

Die Einsprechende hat die Betriebsanleitung D2 lediglich als "Veroffentlichung”
bezeichnet. Bei der Firmenschrift D2 handelt es sich jedoch offensichtlich nicht um
eine Veroffentlichung in dem Sinne, dal} sie in einer beachtlichen Auflagenhdhe
zur Herausgabe an einen unbegrenzten Kreis von Fachleuten, Interessenten oder
Kunden bestimmt gewesen ist, wovon beispielsweise in der Regel bei Firmenpu-
blikationen wie Zeitschriften, Prospekten, Katalogen oa ausgegangen werden
kann (vgl dazu BGH GRUR 1971, 214 f — customer prints; BPatGE 30, 40, 42 =
BIPMZ 1989, 163 f (Bedienungsanleitung); BPatGE 32, 109 ff = BIPMZ 1991,
349 ff (Werbeprospekt); BPatG Beschlul® vom 9. Juli 1998 — 21 W (pat) 19/97 —
(Prospekt); BPatG Beschlufy vom 10. Marz 2003 — 20 W (pat) 4/01 — (VDO-Infor-
mation), auch Betriebsanleitungen fur bekannte Serien- oder Massenprodukte (zB
Kraftfahrzeuge etc) wird man dazu rechnen mussen (vgl BPatG BIPMZ 1990, 35,
36 reSp).

Die D2 weist vielmehr die Besonderheit auf, dal® diese Betriebsanleitung hinsicht-
lich ihres Objektes sowie ihres Adressaten ersichtlich ein individualisiertes Einzel-
exemplar darstellt, da sie nach den auf dem Deckblatt aufgedruckten Angaben nur
fur die Bestellerin "Boise Cascade Paper Group, St. Helens, Oregon" und die "Ma-
chine No. 4" mit der Order-Nummer "B5539" bestimmt ist.



Der Vermerk "Copyright August 1989" und die Druckschriftbezeichnung "M004-96-
0039-0021" lassen nicht den Schluf} auf eine mehrfache Erstellung der sachlich in-
haltsgleichen Betriebsanleitung und Abgabe an Dritte — insbesondere fur die Ma-
schinen No 1 bis 4 — zu. Denn die Bestimmungsangaben sprechen zunachst fir
eine individuelle textliche und figlrliche Zusammenstellung der D2 fir den Abneh-
mer der einzelnen "Machine No. 4". Auf dem Produktgebiet komplexer und auf-
wendiger Papierverarbeitungsmaschinen ware es nicht ungewohnlich, wenn die
Betriebsanleitung D2 eigens fur eine modifizierte Sonderausfihrung nach Kunden-
winschen der industriellen Bestellerin verfalt worden ist. Damit kommt nahelie-
gend auch eine Geheimhaltungspflicht in Betracht, deren Einhaltung die o6ffentli-
che Zuganglichkeit ausschlief3t (vgl zB BGH GRUR 1997, 892, 894 — Leiterplatten-
nutzen; Schulte aaO § 3 Rdn 53, 54, 56, 95). Aus der D2 geht zudem nicht hervor,
ob und wann die Maschine No. 4 ausgeliefert worden ist. Die D2 kann blof3 ein

herstellerinterner Entwurf geblieben sein.

Legt die Einsprechende zum Stand der Technik eine firmenschriftliche Betriebsan-
leitung vor, die durch individualisierende Bestimmungsangaben ein Einzelexem-
plar darstellt, bedarf es zur Substantiierung der Einspruchsbegrindung auch des
detaillierten Vortrages derjenigen konkreten Umstande, unter denen diese Be-
triebsanleitung — oder gegebenenfalls mehrere inhaltsgleiche — an Dritte, insbe-
sondere Abnehmer der betroffenen Maschine, herausgegeben und der Offentlich-
keit zuganglich gemacht worden ist (vgl auch BPatGE 30, 40 ff = BIPMZ 1989,
163 f; BPatG BIPMZ 1990, 35 ff). Daran mangelt es hier.

Im Ubrigen ware die D2 in Form der eingereichten sieben Seiten Kopien so kaum
verwertbar, weil das Deckblatt und das Inhaltsverzeichnis einerseits sowie die Be-
schreibungsseiten 1 bis 3 andererseits Unstimmigkeiten in Uberschriften und Sei-

tenzahlen aufweisen, die es zweifelhaft erscheinen lassen, ob die drei Beschrei-



bungsseiten zum Deckblatt und Impressum gehdren. Darauf kommt es aber hier

nicht mehr entscheidungserheblich an.

Dellinger

v. Zglinitzki

Skribanowitz

Richter Harrer

ist wegen Urlaubs
an der Unterschrift
verhindert.

Dellinger

Pu



