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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 34 411

BPatG 154
08.05



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 4. April 2011 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie die Richter
Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiol

beschlossen:

Der Einspruch wird als unzulassig verworfen.

Grinde

Auf die am 29. Juli 2002, unter Inanspruchnahme der Prioritat der deutschen Vor-
anmeldung 102 30 543.9 vom 5. Juli 2002, eingereichte Patentanmeldung wurde
durch Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prifungsstelle far
Klasse H 04 L - das Patent 102 34 411 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Uber-
tragung von Daten" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 4. Mai 2005 im Patent-

blatt veroffentlicht. Das erteilte Patent umfasst insgesamt 4 Patentanspriiche.

Gegen dieses Patent hat die Rechtsvorgangerin der Einsprechenden, die auf die
jetzige Verfahrensbeteiligte verschmolzen wurde, mit am 4. August 2005 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz Einspruch erhoben.
Sie macht die Widerrufsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1
PatG) und der mangelnden Ausfuhrbarkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) geltend.

Die Einsprechende stitzt inren Einspruch auf folgende Druckschriften:

US 5 231 635 (im folgenden D1 genannt),
EP 1 189 366 Al (im folgenden D2 genannt) und



US 5 732 076 (im folgenden D3 genannt).

Die Einsprechende vertritt die Auffassung, das Patent offenbare die Erfindung
nicht so deutlich und vollstdndig, dass ein Fachmann sie ausfihren kdénne. Auch
stinden die Druckschriften D1 wie D2 dem streitigen Erfindungsgegenstand neu-
heitsschadlich entgegen. Zudem beruhe die streitige Erfindung in Ansehung der
Druckschrift D3 in Verbindung mit dem fachmannischen Wissen nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent 102 34 411 zu widerrufen.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruch vollumfanglich entgegengetreten. Sie bean-

tragt,

das Patent 102 34 411 aufrechtzuerhalten.

Der geltende erteilte Patentanspruch 1 lautet (mit eingefliigter Merkmalsgliede-

rung):

"M1 Verfahren zur Ubertragung von Daten zwischen mehreren
Kommunikationseinheiten auf einem Datenlubertragungska-

nal, wobei

M2  jeweils eine Gruppe von Kommunikationseinheiten ein Sys-
tem bildet, wobei

M3  ein oder mehrere Systeme den gleichen Datenubertra-

gungskanal nutzen, wobei



M4  jeder Kommunikationseinheit eines Systems eine Anzahl
von Kommunikationszeitschlitzen zum Senden und/oder
Empfangen wahrend eines Kommunikationszyklus zur Ver-

fugung steht,

M5 innerhalb derer die Kommunikationseinheiten eines Sys-

tems kollisionsfrei Daten austauschen konnen, und wobei,

M6  die Zykluslange eines Systems durch die individuelle, von
den anderen Systemen innerhalb der Reichweite abwei-
chende Anzahl seiner Zeitschlitze bestimmt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M7a die individuelle Anzahl der Zeitschlitze fir jedes System ei-

ne Primzahl ist

oder

M7b teilerfremd zur Zeitschlitzzahl anderer Systeme ist, und

dass

M8 die konstanten, individuellen Zykluslangen aller Systeme
auf dem gleichen Ubertragungsmedium voneinander ver-

schieden sind."

Wegen des Wortlauts der geltenden erteilten abhangigen Patentansprtiche 2 bis 4

wird auf die Patentschrift verwiesen.



Mit richterlichem Hinweis vom 24. Februar 2011 wurden die Verfahrensbeteiligten
darauf hingewiesen, dass sich der Senat vor einer abschlieRenden Entscheidung

auch mit der Frage der Zulassigkeit des Einspruchs auseinandersetzen wird.

In der mundlichen Verhandlung vertrat die Einsprechende die Auffassung, der Ein-
spruch sei zulassig. Alle Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 seien in ih-
rem Einspruchsschriftsatz abgehandelt oder mittelbar erschlie3bar. Bezuglich der
behaupteten fehlenden Ausflihrbarkeit sei der Offenbarungsmangel des Streitpa-
tents so offensichtlich, dass es keiner weiteren Begrindung bediirfe, die Gber die

gegebene hinausgehe.

Die Patentinhaberin ist der Meinung, der Einspruch sei unzuléssig, insbesondere
fehlten Ausfihrungen zur Zuordnung der einzelnen Merkmale des geltenden Pa-

tentanspruchs 1 zum entgegengehaltenen Stand der Technik.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Einsprechenden und der Paten-

tinhaberin wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Der Einspruch ist nicht zulassig.

1. Die Einsprechende hat ihren Rechtsbehelf zwar fristgerecht erhoben (8 59
Abs. 1 Satz 1 PatG) und zulassigerweise auch auf mangelnde Patentfahig-
keit beziehungsweise Ausfuhrbarkeit als Widerrufsgriinde des 8§ 21 PatG
(hier: Abs. 1 Nr. 1 und 2) gestutzt (§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG).

Den weiteren Zulassigkeitsvoraussetzungen wird der Einspruch aber nicht

gerecht.
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Nach 8§ 59 Absatz 1 Satz 2 PatG ist der Einspruch gegen ein Patent zu be-
grinden. Nach Satz 4 dieser Vorschrift sind die Tatsachen, die den Ein-
spruch rechtfertigen, im Einzelnen anzugeben. Darunter ist die Gesamtheit
der Tatsachen zu verstehen, aus denen die von der Einsprechenden be-
gehrte Rechtsfolge, namlich der Widerruf des Patents, hergeleitet wird. Die
Tatsachenangaben miussen sich auf einen der in PatG 8§ 21 genannten Wi-
derrufsgriinde beziehen, da der Einspruch nur auf die Behauptung gestitzt
werden kann, dass einer dieser Gruinde vorliege (8 59 Abs. 1 Satz 3 PatG).

Zum Einspruchsgrund der mangelnden Patentfahigkeit

Nach der Rechtsprechung des BGH (vgl. Beschluss vom 23. Februar 1972
- X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 - Sortiergerat) fordert die Begrtiindung eines
Einspruchs, der mangelnde Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstandes
geltend macht, die Angabe der Tatsachen "im Einzelnen", die diese Be-
hauptung rechtfertigen. Die Begrindung muss daher eine néahere Darle-
gung der Tatsachen enthalten, aus denen der Einsprechende die mangeln-
de Patentfahigkeit herleitet. Lasst die Begrindung den technischen Zu-
sammenhang zwischen dem Anmeldungsgegenstand und dem Inhalt der
genannten Druckschriften offen und tberlasst es dem Anmelder und dem
Patentamt (hier dem Bundespatentgericht), diesen Zusammenhang festzu-
stellen und Folgerungen fur die Beurteilung der Patentfahigkeit des Anmel-
dungsgegenstandes zu ziehen, so enthélt sie in aller Regel keine ausrei-
chende Begrindung des Einspruchs. Sie genlugt mithin den gesetzlichen
Voraussetzungen nur dann, wenn sie die fur die Beurteilung der Patentfa-
higkeit maf3geblichen Umstande so vollstandig darlegt, dass der Anmelder
und das Patentamt abschlieRend dazu Stellung nehmen konnen. Diesen

Anforderungen wird der Einspruch nicht gerecht.



Zur Begriindung der mangelnden Patentfahigkeit beruft sich die Einspre-
chende auf die Druckschriften D1 bis D3.

Bezlglich der in englischer Sprache abgefassten Druckschrift D1 verweist
die Einsprechende hinsichtlich der Offenbartheit des Merkmals M1 in ihrem
Einspruchsschriftsatz pauschal auf den dortigen Patentanspruch 1. Welche
konkreten Darlegungen in der Druckschrift D1 sie in Bezug auf die Merkma-
le M2, M3, M4, M5 und M7 fur relevant halt, bleibt offen (vgl. Einspruchs-
schriftsatz, dort Seite 4 unten und Seite 5 oben). Der Wortlaut der entspre-
chenden Passagen im Einspruchsschriftsatz (insbesondere die Verwen-
dung der Subjunktion "dabei") kbénnte darauf hindeuten - wie dies auch die
Einsprechende in der mundlichen Verhandlung ausgefihrt hat - , dass die-
se Merkmale ebenso vom Anspruch 1 der Druckschrift D1 offenbart sein
sollen. Da aber mit dem Einspruchsschriftsatz kein konkreter Bezug zwi-
schen dem Patentgegenstand und der englischsprachigen Begrifflichkeit
der D1 gegeben wird, kann die Behauptung der Einsprechenden auch in
diesem Fall nicht ohne eigene Ermittlungen tberprift werden. Eine solche
Konkordanz der Begrifflichkeiten wére umso notwendiger gewesen, als es
sich beim vorliegenden Anmeldungsgegenstand um ein komplexes Verfah-
ren handelt.

Dies gilt in selber Weise flir die Auseinandersetzung der Einsprechenden
mit der Druckschrift D2, in der jedenfalls bezuglich der Merkmale M6 und
M8 vollig offen bleibt, in welcher Weise die Druckschrift D2 diese Merkmale
zeigen soll. Die Einsprechende gibt bezuglich dieser Merkmale lediglich den
entsprechenden Wortlaut des Patentanspruchs des Streitpatents wieder
ohne einen Bezug zur Druckschrift D2 herzustellen (vgl. Einspruchsschrift-

satz S. 6, zweiter Absatz).

Beziglich der Druckschrift D3 verweist die Einsprechende in ihrem Ein-
spruchsschriftsatz (vgl. dort Seite 6, funfter Absatz) lediglich pauschal, ohne



1.2

Nennung einer Referenzstelle, darauf, die D3 offenbare ein Verfahren nach
dem Oberbegriff von Anspruch 1 des Streitpatents und setzt sich nachfol-

gend lediglich mit den Merkmalen M7a, M7b und M8 auseinander.

Zum Einspruchsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit

Nach hochstrichterlicher Rechtsprechung (vgl. BGH, Beschluss vom
30. Marz 1993 - X ZB 13/90, BGHZ 122, 144 - Tetraploide Kamille) muss
der auf mangelnde Offenbarung der Erfindung (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) ge-
stitzte Einspruch ndhere Darlegungen dariber enthalten, warum ein Fach-
mann nicht imstande ist, die Lehre auszufiihren. Auch diese Anforderungen
erfillt der Einspruch nicht.

Der Vortrag der Einsprechenden zur mangelnden Ausfuhrbarkeit erschopft
sich in der Sache in der Behauptung, keiner Stelle der Beschreibung sei zu
entnehmen, was unter dem Begriff "Ubertragungsmedium" zu verstehen
sei. Daher mangele es dem Streitpatent an der fur eine Patentierung erfor-
derlichen ausreichend deutlichen Offenbarung (vgl. Einspruchsschriftsatz,
Seite 4, Abschnitt l.). Ausfuhrungen zu dem Ausbildungsgrad und den
Kenntnissen des hier tatigen Fachmanns fehlen. Besonders fehlen Ausflh-
rungen dazu, warum sich der Fachmann den Begriff "Ubertragungsmedium”
auch im Ruckgriff auf die Beschreibung und Figuren der Patentschrift und
unter Zuhilfenahme seines fachménnischen Wissens nicht erschlie3en
kann und warum das fir ihn ein untiberwindliches Hindernis zur Ausfuihrung
der Erfindung dargestellt hatte. Dies ware umso wichtiger gewesen, als die
Einsprechende selbst offensichtlich keine Probleme hat, den Begriff "Uber-
tragungsmedium” sinnhaft zu fullen (vgl. Einspruchsschriftsatz, Seite 5, vier-
ter Absatz).

Soweit die Einsprechende in der miundlichen Verhandlung zu mdglichen

Begrindungen fur eine mangelnde Ausfiihrbarkeit vorgetragen hat, kann



dieser Vortrag, nach Ablauf der Einspruchsfrist, den Mangel in der Ein-

spruchsbegrindung nicht heilen.

2. Nachdem sich der einzige Einspruch als unzuldssig erwiesen hat, ist fur ei-
ne Sachentscheidung bezuglich des angegriffenen Patents kein Raum (vgl.
BGH, Beschluss vom 23. Februar 1972 - X ZB 6/71, GRUR 1972, 592 -
Sortiergerat).
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