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BESCHLUSS

In dem Einspruchsverfahren

gegen

betreffend das Patent DE 199 39 364 B4

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. Oktober 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Stro3ner sowie

der Richter Lokys, Brandt und Metternich

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Das Patent wird aufrechterhalten.

Grinde

Das Patent DE 199 39 364 B4 (Streitpatent) wurde am 19. August 1999 beim

Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet.

Die Prifungsstelle fir Klasse H 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts hat
unter Berlcksichtigung des Standes der Technik gemal dreier Druckschriften das
Streitpatent mit Beschluss vom 9. August 2004 mit der Bezeichnung ,Verfahren
und Giel3form zum Herstellen eines elektrooptischen Bauteils* und mit neun Pa-
tentansprichen (eingegangen am 9. Marz 2004) erteilt. Die Patenterteilung wurde
am 3. Februar 2005 veroffentlicht.

Mit  Schriftsatz  (FAX) vom  29. April 2005 hat die I...AG in

M... Einspruch erhoben und beantragt, das Streitpatent zu widerrufen.

Sie stutzt sich auf die Dokumente aus dem Priufungsverfahren und benennt wei-
tere Druckschriften, so dass sich im Einspruchsverfahren als Stand der Technik

folgende Druckschriften befinden:

D1 DE 199 09 242 Al (altere Anmeldung),

D2 JP 11-119 064 A,

D3 US 5960 141 (als nachverdffentlichte Ubersetzung von D2),
D4 DE 197 11 138 A1,

D5 US4 152 624,



D6 EP 0592 746 Al,
D7 US 5094 518 und
D8 WO 00/65394 A1,

wobei die Druckschriften D4 bis D6 bereits im Prufungsverfahren genannt wurden.

Die Einsprechende fuhrt in ihrem Einspruchsschriftsatz insbesondere aus, die
Patentgegenstdnde gemald den Patentansprichen 1 und 5 seien gegentber den
Druckschriften D1 und D2/D3 i. V. m. ublichen fachmannischen Kenntnissen nicht
neu. Die Ubrigen Druckschriften D4 bis D8 seien lediglich im Hinblick auf even-

tuelle neue Patentanspriiche genannt worden.

Die Patentinhaberin tritt dem Einspruchsvorbringen mit ihrem Schriftsatz vom
2. September 2005 in allen Punkten entgegen und beantragt, das Patent im er-

teilten Umfang aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende hat mit ihrem Schriftsatz vom 10. April 2007 ihren Einspruch

gegen das Streitpatent zuriickgenommen.

Die Patentinhaberin teilte mit dem Schriftsatz vom 27. Juli 2007 dem Deutschen
Patent- und Markenamt mit, dass das Streitpatent aufgrund eines ,,Co-Ownership
Agreements” von der bisherigen Patentinhaberin T... AG

Ubertragen worden sei auf:

1. T...AG, A...stralRein S..., Schweiz

und

2. 1. AG in A... in M... in Deutsch-

land.



Sie beantragte zugleich, die Umschreibung im Register des Deutschen Patent-

und Markenamts durchzufiihren.
Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Umschreibung des Streitpatents
antragsgemal im Patentregister vollzogen; die Umschreibung ist am 22. Novem-

ber 2007 verdffentlicht worden.

Der Verfahrenspatentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung - nach Merkmalen a.
bis j. gegliedert - folgenden Wortlaut:

»L. Verfahren zum Herstellen eines elektrooptischen Bauteils,

a. welches einen Formkorper aus einem formbaren Material
aufweist,
b. wobei dieser Formkorper in einer verlorenen Form (1) durch

Giel3en ausgeformt wird,

C. die GieRform (1) eine Offnung (2) zum Einfilhren eines Tréa-
gers eines elektrooptischen Wandlers aufweist, und

d. die GieRform (1) einen eine optische Offnung (5) aufweisen-
den Ankopplungsbereich (3) fur einen Kopplungspartner hat,

e. in welchen Ankopplungsbereich eine Verschlusseinrich-
tung (4) eingebracht wird,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

f. Einfillen des formbaren lichtdurchlassigen Materials in die
Giel3form (1);
g. Einfihren des Trégers durch die Giel36ffnung (2) in die

Giel3form (1) und Ausrichten des Tragers relativ zu der
Form (1) mittels zumindest einer Positioniereinrichtung;

h. Aushérten des formbaren Materials; und

I Entfernen der Verschlusseinrichtung (4),

J- die an der Stelle der optischen Offnung (5) eine polierte
Oberflache (11) aufweist.”



Der Gegenstandsanspruch 5 hat in der erteilten Fassung - nach Merkmalen a’.

bis i". gegliedert - folgenden Wortlaut:

.. Giel3form zum Herstellen eines elektrooptischen Bauteils,

a'. welches einen Formkdrper aus einem formbaren Material auf-
weist,

b wobei der Formkorper in einer verlorenen Form (1) durch
Giel3en ausgeformt wird,

c. die Form (1) eine GieRRoffnung (2) zum Einfihren eines Tragers
eines elektrooptischen Wandlers aufweist, und

d. wobei die Form (1) einen Ankopplungsbereich (3) fur einen
Kopplungspartner hat,
gekennzeichnet,

e’ durch eine Verschlusseinrichtung (4),

f. die eine optische Offnung (5) in dem Ankopplungsbereich (3)
der Form (1)

g beim Giel3en verschliel3t,

h'. die stempelférmig ausgebildet ist und

I die im Bereich der Offnung (5) eine polierte Flache (11) hat.*

Der Einspruch ist zuldssig, aber in der Sache nicht begrindet. Es liegen
keine Grinde fur den Widerruf des Streitpatents vor (8 21 Abs. 1 PatG), so
dass das Streitpatent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten ist (8§ 61 Abs. 1
Satz 1 PatG).



1. Zustandigkeit des Bundespatentgerichts

Das anhangige Einspruchsverfahren wurde gemald 8 147 Abs. 3, 1. Alternative
PatG i. d. F. 1.1.2002 an das Bundespatentgericht abgegeben. Diese zeitlich bis
zum 30.6.2006 begrenzte Verlagerung der Zustandigkeit hat der BGH als nicht
verfassungswidrig beurteilt (BGH GRUR 2009, 184 - ,Ventilsteuerung“ m. w. N.).

Demnach besteht eine vor dem 1.7.2006 begriindete Zustandigkeit des Bundes-
patentgerichts fur die Entscheidung Gber den Einspruch auch nach der Aufhebung
des § 147 Abs. 3 PatG fort.

2. Zulassigkeit des Einspruchs

Die Zulassigkeit des Einspruchs ist zwar nicht angegriffen worden, jedoch ist diese
von Amts wegen zu prifen, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage 8§ 59 Rdn. 56 und 160
bis 162.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig, weil der Widerrufs-
grund des 8§ 21 PatG, insbesondere der mangelnden Neuheit angegeben ist (8 59
Abs 1 Satz 3 PatG) und die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im einzel-
nen angegeben sind (8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG), weil in der zugehdrigen Begrin-
dung ein konkreter Bezug der einzelnen Merkmale a. bis . des erteilten Patentan-
spruchs 1 zum Stand der Technik nach der Druckschrift D1 bzw. D2/D3 gebracht

werden, um mangelnde Neuheit zu belegen.

Nachdem die Einsprechende den Einspruch zuriickgenommen hat, war das Ein-
spruchsverfahren von Amts wegen weiterzuftihren (8 61 Abs. 2 PatG); damit ist
die  Verfahrensbeteiligung der I... AG als Einsprechende been-
det worden (vgl. Schulte, Patentgesetz mit EPU, 8. Aufl., § 61, Rdn. 28).



Mit dem Erwerb des Streitpatents durch die ehemalige Einsprechende hat sich
das vorliegende Einspruchsverfahren nicht erledigt (vgl. BGH GRUR 1996, 42,
43 f. - Lichtfleck).

Die I...AG st als weitere Patentinhaberin allerdings nicht (wie-
der) Verfahrensbeteiligte geworden. Die Ubertragung eines Patents, gegen das
Einspruch erhoben wurde, fuhrt nicht zu einer automatischen Verfahrensbeteili-
gung des Erwerbers. Vielmehr ist § 265 Abs. 2 ZPO anzuwenden (vgl. BGH
GRUR 2008, 87, Tz. 25 - 28 - Rechtsstellung des Einzelrechtsnachfolgers; Pa-
tentinhaberwechsel im  Einspruchsverfahren). Eine Erklarung der |I...
... AG, sie trete nunmehr auf Seiten der Patentinhaberin in dieses Ein-
spruchsverfahren ein, ist bislang nicht erfolgt. Insbesondere enthélt der auch na-
mens der I... AG eingereichte Schriftsatz vom 27. Juli 2007
keine entsprechende Erklarung. Denn dieser Schriftsatz ist zum einen an das
Deutsche Patent- und Markenamt und nicht an das fur dieses Einspruchsverfah-
ren zustdndige Bundespatentgericht gerichtet worden; der Beitritt zum Ein-
spruchsverfahren hatte jedoch als Verfahrenshandlung gegentiber dem erkennen-
den Senat erklart werden missen. Zum anderen enthalt dieser Schriftsatz auch
nichts anderes als einen Umschreibungsantrag und eine weitere Erfinderbenen-
nung, zielt also ausschlie3lich auf Umschreibungen bzw. Eintragungen im Patent-
register ab und kann auch deswegen nicht als Erklarung des Beitritts zum vorlie-

genden Verfahren angesehen werden.

3. Zulassigkeit der Patentanspriiche

Die erteilten selbstandigen Anspriche 1 und 5 gehen im Wesentlichen aus den
urspringlichen Patentansprtichen 1 und 5 durch die Aufnahme des im urspringli-
chen Anspruch 7 offenbarten Zusatzmerkmals, dass ,die Verschlusseinrich-
tung (4) ... im Bereich der Offnung (5) eine polierte Flache hat* hervor, so dass die

erteilten Patentanspriiche 1 und 5 zulassig sind.



Die erteilten Unteranspriiche 2 bis 4 sowie 6 bis 9 entsprechen inhaltlich den ur-

sprunglichen Unteransprichen 2 bis 4 sowie 6 und 8 bis 10.

Damit sind die erteilten Patentanspruche 1 bis 9 zulassig.

4. Patentgegenstand

Ausweislich der geltenden Beschreibungseinleitung betrifft das vorliegende Patent
ein Verfahren und eine Giel3form zum Herstellen eines elektrooptischen Bauteils
mit einer Diode, vgl. Streitpatent Abschnitt [0001] i. V. m. den Patentansprtichen 1
und 5.

Entsprechende bekannte Herstellungsverfahren weisen folgende Schritte auf:
Eingiel3en der Diode in einer verlorenen Form, wobei die verlorene Form das Ge-
hause des elektrooptischen Bauteils bildet und das Gehause einen Ankopplungs-
bereich aufweist, um etwa einen Lichtwellenleiter anzuschlie3en. Vor dem Ver-
gieBen muss daher eine fir ein optisches Fenster vorgesehene Offnung in der
verlorenen Form verschlossen werden. Das Verschlie3en erfolgt bei der bekann-
ten Giel3form durch einen angespritzten Verschlu3stopfen, der tber eine Soll-
bruchkante nach dem Vergiel3verfahren abgebrochen wird, vgl. Streitpatent, Ab-
schnitt [0002].

Bei dem bekannten, angespritzten Verschlul3stopfen liegt die das optische Fenster
ausbildende Oberflache innerhalb der GielRform und ist daher &ufRerst schwierig
herzustellen. Die Folge sind elektrooptische Bauteile, die wegen der schlechten
Qualitat des optischen Fensters wegen der ungenauen Oberflache des Giel3har-

zes unbrauchbar sind, vgl. Streitpatent, Abschnitt [0004].

Daher liegt der vorliegenden Erfindung als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung (Gief3form) zum Herstellen eines



elektrooptischen Bauteils zu schaffen, mit dem bzw. mit der die Herstellung prak-
tisch ohne (...) Ausschufld durchfiihrbar ist, wobei die Oberflache eines optischen
Fensters an dem elektrooptischen Bauteil moglichst genau und fehlerfrei ausge-
bildet sein soll, vgl. Streitpatent, Abschnitt [0006].

Dieses Problem wird durch das GielRverfahren nach Patentanspruch 1 und durch

die Giel3form nach Patentanspruch 5 geldst.

Dabei ist es bei beiden Losungsvarianten gemalf3 dem erteilten Patentanspriichen
1 und 5 wesentlich, dass die Oberflache der VerschluReinrichtung bzw. des

Verschlul3stopfens zur formbaren Vergussmasse hin poliert ist.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die vorstehende Wiedergabe der er-

teilten Patentanspriiche 1 und 5 gemal Streitpatent verwiesen.

5. Patentfahigkeit

Als zustandiger Fachmann ist bei der Beurteilung der Frage der Neuheit und der
erfinderischen Téatigkeit der patentgemalien Losungen ein mit der Entwicklung von
Verfahren zur Herstellung von elektrooptischen Bauteilen mit guter optischer Aus-
oder Einkopplung von optischen Signalen betrauter Diplom-Ingenieur der Fach-

richtung Elektrotechnik mit Fachhochschulabschluss zu definieren.

5.1. Patentfahigkeit des Verfahrens geman erteiltem Patentanspruch 1
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Der erteilte Patentanspruch 1 betrifft seinem Wortlaut nach ein:

»L. Verfahren zum Herstellen eines elektrooptischen Bauteils,

a. welches einen Formkorper aus einem formbaren Material
aufweist,
b. wobei dieser Formkorper in einer verlorenen Form (1) durch

Giel3en ausgeformt wird,

C. die GieRform (1) eine Offnung (2) zum Einfilhren eines Tréa-
gers eines elektrooptischen Wandlers aufweist, und

d. die GieRform (1) einen eine optische Offnung (5) aufweisen-
den Ankopplungsbereich (3) fur einen Kopplungspartner hat,

e. in welchen Ankopplungsbereich eine Verschlusseinrich-
tung (4) eingebracht wird,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

f. Einfillen des formbaren lichtdurchlassigen Materials in die
Giel3form (1);
g. Einfihren des Trégers durch die Giel36ffnung (2) in die

Giel3form (1) und Ausrichten des Tragers relativ zu der
Form (1) mittels zumindest einer Positioniereinrichtung;

h. Ausharten des formbaren Materials; und

I Entfernen der Verschlusseinrichtung (4),

J- die an der Stelle der optischen Offnung (5) eine polierte
Oberflache (11) aufweist.”

Die Druckschriften D1 bzw. D2/D3 betreffen Verfahren zum Herstellen von elek-

trooptischen Bauteilen, die die Merkmale i. bzw. insbesondere j. nicht aufweisen.

So ist in der nicht vorveroéffentlichten Druckschrift D1 nirgends die Rede davon,
dass die Oberflache der angespritzten und spater abzubrechenden Verschluf3ein-
richtung bzw. des Verschlu3stopfens zur formbaren Vergussmasse hin poliert ist,
vgl. dort insbesondere Spalte 3, Zn. 41 bis 53 - zu Merkmal |.
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Darlber hinaus ist technisch das Polieren der Innenseite der angespritzten Ver-
schlussvorrichtung an der vorgefertigten verlorenen Giel3form (Modulgeh&use 1)

nicht moglich.

In der Druckschrift D2/D3 gemalf} den Figuren 11 bis 14 dient das formbare Mate-
rial (Vergul3masse silicone resin 110) noch nicht einmal der Aus- oder Einkopp-
lung der optischen Signale vom LED-Chip (10) zum ,optischen Fenster®, well
diese Signale vom oder zum LED-Chip direkt zur Lichtleitfaser tbertragen werden,
vgl. dort die Beschreibung zu den Figuren 1 bis 14.

Damit ist das Streitpatent gegeniber den Druckschriften D1 und D2/D3 neu.

Als am nachsten kommender Stand der Technik ist die Druckschrift D8 anzuse-
hen, weil die Figuren 6 bis 9 dieser Druckschrift Multimodul-Gehéuse betreffen,
deren Koppelflache (F, der optischen Kopplung dienenden Funktionsflache F)
zwar explizit benannt wird, jedoch eine Polierung dieser Oberflache nicht erwahnt

wird, vgl. dort zugehdriger Beschreibung Seiten 8 bis 10.

Diese Druckschrift offenbart sdmtliche Merkmale a. bis i des Patentanspruchs 1,
jedoch die MalRhahmen gemafld Merkmal j. werden nicht angesprochen, obwohl
die entsprechenden Ankopplungsbereiche (Koppel-Funktionsflachen F) explizit

benannt werden.

Daher vermag diese Druckschrift dem Fachmann keine Anregung dahin zu ver-
mitteln, polierte Oberflachen der Verschlusseinrichtung bei der Herstellung von

elektrooptischen Bauteilen zu vermitteln.

Die Ubrigen Druckschrift liegen von dem vorliegenden viel weiter ab als der vor-

stehend abgehandelte Stand der Technik.
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Daher sind der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 und dessen Unteran-

spruche 2 bis 4 rechtsbestandig.

5.2. Patentfahigkeit des Verfahrens gemaR erteiltem Patentanspruch 5

Die vorstehenden Ausfiihrungen zum selbstandigen Patentanspruch 1 gelten auch
fur die gleiche Lehre des Gegenstandsanspruchs 5 und dessen Unteranspriichen
6 bis 9.

Daher musste das Streitpatent in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden.

6. Die Entscheidung konnte ohne mindliche Verhandlung getroffen werden. Auf
den seitens der Einsprechenden nach § 59 Abs. 3 Satz 1 PatG gestellten Ter-
minsantrag kommt es nicht an, nachdem sie den Einspruch zurtickgenommen hat
und dadurch ihre Verfahrensbeteiligung insoweit beendet wurde. Seitens der
- zum Zeitpunkt der Antragstellung noch alleinigen - Patentinhaberin ist ein Ter-
minsantrag nur hilfsweise gestellt worden, so dass auch deswegen die Durchfuh-
rung einer miindlichen Verhandlung nicht angezeigt war. Im Ubrigen waren auch
keine tatsachlichen oder rechtlichen Fragen entscheidungserheblich, die der

Erérterung in einer mindlichen Verhandlung bedurft hatten.

Dr. Stro3ner Lokys Brandt Metternich

Cl



