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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 41 504

BPatG 154
05.11



hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 15. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Univ. Hoppler und die Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, Schwarz und
Dipl.-Phys. Dipl.-Wirt.-Phys. Maile

beschlossen:

Das Patent 101 41 504 wird widerrufen.

Grinde

Die Einsprechenden haben gegen das am 24. August 2001 angemeldete Patent
101 41 504 mit der Bezeichnung

Vorrichtung zum Erkennen eines Fehlerfalles bei Zwei- oder Mehr-

spannungsbordnetzen

dessen Erteilung am 26. Februar 2004 vero6ffentlicht worden ist, Einspruch er-
hoben, mit dem sie jeweils den Widerrufsgrund des 8 21 Abs. 1 Nr. 1i.V. m. 881
bis 5 PatG der fehlenden Patentfahigkeit geltend machen. Dies haben sie auf fol-

gende vorveroffentlichte Druckschriften gestitzt:

Einsprechende zu 1):

D4 DE 199 44 833 Al,

D5 DE 101 02 243 A1,

D6 Hering, Bressler und Gutekunst, "Elektronik fir Ingenieure”, VDI
Verlag 1992, ISBN 3-18-400909-2



D7 CH 613 313 A5

Einsprechende zu 2):

D8 Forum Bordnetzarchitektur. Treffen der Automobilhersteller und
Zulieferer, SICAN, Hannover, 16. Marz 2000, Sitzungsproto-
koll mit Teilnehmerliste,

D9 Kopien des Foliensatzes des bei dem Forum D8 gehaltenen
Vortrages "Fusing Issues in a Dual-Voltage Vehicle Electrical
System" von Herrn Neubert, Leoni Bordnetz-Systeme,

D10 DE 19961 435 A1,

D11 DE 19503 749 C1

Im Erteilungsverfahren sind dartiber hinaus folgende Druckschriften berlcksichtigt

worden:

D1 DE 19503 749 C1
D2 DE 199 61 435 Al
D3 DE 196 43 005 Al.

Nach Hinweis des Senats vom 11. Marz 2010, mit dem auf eine mdglicherweise
fehlende Neuheit bzw. fehlende erfinderische Tatigkeit des Erfindungsgegenstan-
des vor dem Hintergrund der Druckschriften D 7 bis D 9 hingewiesen worden war,
hat die Patentinhaberin mit am 12. Mai 2010 per Fax eingegangenen Schriftsatz

vom 11. Mai 2010 einen neuen Patentanspruch 1 eingereicht, der lautet:

"1. Vorrichtung (1) zum Erkennen eines Fehlerfalles bei Zwei-
oder Mehrspannungsbordnetzen in einem Fahrzeug unter galva-

nischer Trennung der Spannungsebenen von Teilnetzen (2, 3, 19),



dadurch gekennzeichnet, dass

Uberwachungsmodule (15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29) und/oder eine Uberwachungseinheit (8) zur Isolationstuiberwa-
chung der Teilnetze (2, 3, 19) untereinander vorgesehen sind und
die Vorrichtung bei n Spannungsebenen 2n unterschiedliche Pole

aufweist."

Die Patentanspriiche 2 bis 14 laut Patentschrift betreffen vorteilhafte Ausfihrungs-

formen und sind auf Patentanspruch 1 zurtickbezogen.
Die Einsprechenden haben schriftlich beantragt,
das Patent 101 41 504 zu widerrufen.
Die Patentinhaberin hat schriftlich sinngeman beantragt,
das Patent 101 41 504 beschrankt mit dem Patentanspruch 1 in
der Fassung vom 11./12. Mai 2010 sowie mit den Patentanspru-
chen 2 bis 14, der Beschreibung und den Zeichnungen laut Pa-
tentschrift aufrecht zu erhalten.
Zur mundlichen Verhandlung sind entsprechend vorheriger Ankiindigung die Pa-
tentinhaberin und die Einsprechende zu 2) nicht erschienen. Die ordnungsgemal

geladene Einsprechende zu 1) ist ebenfalls nicht erschienen.

Wegen des Wortlauts der Anspriiche 2 bis 14 wird auf das Streitpatent und wegen

weiterer Einzelheiten auf den Akteninhalt verwiesen.



Der Senat ist fur die Entscheidung im vorliegenden Einspruchsverfahren
auch nach der - mit Wirkung vom 1. Juli 2006 erfolgten - Aufhebung der
Ubergangsvorschriften des § 147 Abs. 3 PatG auf Grund des Grundsatzes
der "perpetuatio fori" gemafd 8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO analog i. V. m. § 99
Abs. 1 PatG zustandig (vgl. BGH GRUR 2009, 184, 185 - Ventilsteuerung;
GRUR 2007, 862 f. - Informationstibermittlungsverfahren II).

Der Einspruch ist zulassig. Insbesondere hat sich das Einspruchsverfahren
infolge des aufgrund der Verzichtserklarung der Patentinhaberin bewirkten
Erldschens des Streitpatents nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht in der Haupt-

sache erledigt.

a. Nach allgemeiner Meinung ist ein Gerichtsverfahren erledigt, wenn ein
nach Verfahrenseinleitung eingetretenes aul3erprozessuales Ereignis
vorliegt, das sich auf die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Zu-
lassigkeit oder Begriindetheit des Rechtsschutzbegehrens (also der
Klage oder des verfahrenseinleitenden Antrags) in der Weise auswirkt,
dass sie das urspringlich zulassige und begrindete Rechtsschutzziel
nachtraglich rechtlich oder tatsachlich gegenstandslos macht, weil die-
ses entweder bereits auf3erhalb des Prozesses erreicht wurde oder
nicht mehr mit Aussicht auf Erfolg weiterverfolgt werden kann (vgl.
BGHZz 155, 392 [398]; BGH NJW 2007, 3721 [3722]; BVerwG NVwZ
1989, 48; NVwzZ 1993, 979; BVerwGE 46, 81 [83]; 73, 312 [314]; s. a.
Zoller/Vollkommer, ZPO, 27. Aufl.,, 8 91a Rn. 3 m. w. N.; Sodann/Zie-
kow/Neumann, VwWGO, 3. Aufl., § 161 Rn. 130 ff.).

b.  Eine solche Erledigung ist vorliegend allerdings nicht schon infolge des
Erlédschens des Streitpatents nach § 20 PatG eingetreten, weil mit dem

sich nur fur die Zukunft auswirkenden Verzicht der Patentinhaberin auf



ihr Patent nach 8 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG das auf die riickwirkende (vgl.
§ 21 Abs. 3 Satz 1 PatG) Beseitigung der Patenterteilung gerichtete Ziel
des Einspruchs nicht vollstandig verwirklicht wird (vgl. hierzu ausfihrlich
BPatG GRUR 2011, 657 -Vorrichtung zum HeiBluftnieten; a. A.
BPatGE 29, 65).

Da das Erléschen des Streitpatents unabhéngig von einem Rechts-
schutzbedurfnis des Einsprechenden keine Auswirkungen hat, solange
nicht das Allgemeininteresse an der rickwirkenden Beseitigung der
Wirkungen der Patenterteilung auch fur die Vergangenheit konkret fest-
gestellt wurde (vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - Vorrichtung zum Heil3-
luftnieten; a. A. BPatG [20. Senat] GRUR 2009, 612 - Auslésevorrich-
tung und BPatG [21. Senat] GRUR 2010, 363 - Radauswuchtmaschine,
wonach bereits ein fehlendes Rechtsschutzbedirfnis des Einsprechen-
den entweder zur nachtraglichen Unzulassigkeit des Einspruchs [so
20. Senat] bzw. zur Erledigung der Hauptsache [so 21. Senat] fihren
soll), kommt eine Erledigung in der Hauptsache vielmehr nur dann in
Betracht, wenn die Patentinhaberin Uber das Erléschen des Streitpa-
tents nach 8 20 PatG hinaus schriftlich oder in der mundlichen Ver-
handlung nicht nur die Einsprechenden, sondern auch alle von dem
Streitpatent zwischen seiner Anmeldung und seinem Erléschen von ihm
maoglicherweise Betroffenen wirksam freigestellt hat, da erst hierdurch
dieselben (wirtschaftlichen) Folgen wie beim Widerruf des Streitpatents
eintreten kdénnen und das auf Beseitigung der Folgen der Patenter-
teilung gerichtete Ziel des Einspruchs auf eine andere Art und Weise
als durch eine gerichtliche Entscheidung Uber den Einspruch erreicht
wird (wegen der Einzelheiten vgl. BPatG [7. Senat], a. a. O. - Vorrich-

tung zum HeiBluftnieten).

Da die Patentinhaberin vorliegend nach Hinweis des Senats keine Er-

klarung abgegeben hat, mit der sie die vom erloschenen Streitpatent



Betroffenen ausdriicklich von Anspriichen aus diesem fir die Zeit vor
dem Erléschen des Patents freistellt, hat sich das Einspruchsverfahren
nicht in der Hauptsache erledigt, so dass uUber die Einsprtiche trotz Ab-
laufs der Schutzdauer des Streitpatents weiterhin in der Sache zu ent-

scheiden ist.

e. Etwas Anderes ergdbe sich vorliegend auch nicht auf der Grundlage
der abweichenden Ansichten des 20. und des 21. Senats (vgl. BPatG
[20. Senat] a.a.O. - Auslésevorrichtung und BPatG [21. Senat],
a. a. 0. - Radauswuchtmaschine), denn nachdem die Einsprechende
zu 2) mit Schriftsatz vom 11. Mé&rz 2011 ausdrucklich um Fortsetzung
des Einspruchsverfahrens gebeten und damit ein Rechtsschutzbedirf-
nis geltend gemacht hat, ware auch auf der Grundlage dieser Entschei-
dungen weder der Einspruch nachtréaglich unzulassig geworden, wie
der 20. Senat annimmt, noch die Hauptsache erledigt, wovon der

21. Senat nur bei fehlendem Rechtsschutzbedirfnis ausgeht.

Die zulassigen Einspriche haben in der Sache auch Erfolg. Das Streitpatent
ist nach 88 59, 61, 21 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. 88 1 bis 5 PatG zu widerrufen, weil
es gegenudber dem Tagungsvortrag D 9 nicht mehr neu ist. Der Vortrag D9
stellt einen zu berticksichtigenden Stand der Technik dar, da dieser nachge-
wiesenermal3en einem breiten Fachpublikum prasentiert worden ist (vgl. hier-
zu Teilnehmerliste Forum Bordnetzarchitektur gem. D8). Dieser Sachverhalt

ist im Ubrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten.

a. Die zulassigkeit des Einspruchs ist von der Patentinhaberin zwar nicht
in Frage gestellt worden. Jedoch haben Patentamt und Gericht auch
ohne Antrag der Patentinhaberin die Zulassigkeit des Einspruchs in je-
dem Verfahrensstadium von Amts wegen zu Uberprufen (vgl. Schulte,
PatG, 8. Auflage, 8 59, Rdn. 160), da das Vorliegen keines zulassigen

Einspruchs zur Beendigung des Einspruchsverfahrens ohne weitere



Sachprifung Uber die Rechtsbestandigkeit des Streitpatents fuhrt (vgl.
hierzu Schulte, PatG, 8. Auflage, § 61, Rdn. 23; BGH GRUR 1987, 513,
II.1. - "Streichgarn”). Im vorliegenden Fall bestehen gegen die Zuléssig-
keit des Einspruchs insofern keine Bedenken, als beispielsweise die
Einsprechende zu 2 innerhalb der Einspruchsfrist den Widerrufsgrund
der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht hat und die Tatsa-
chen - beispielsweise durch Gegenuberstellen aller Merkmale des er-
teilten Anspruchs 1 mit dem Tagungsvortrag nach D9 - im einzelnen an-
gegeben hat, aus denen sich ergeben soll, dass das Patent zu widerru-
fen ist (vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz, 251, liSp, Abs. 1 -
"Epoxidation”; Schulte, PatG, 8. Auflage, 8 59 Rdn. 106 bis 110).

Die vorliegende Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Erkennen ei-
nes Fehlerfalls bei Zwei- oder Mehrspannungsbordnetzen in einem
Fahrzeug unter galvanischer Trennung der Spannungsebenen von Teil-
netzen (vgl. Streitpatent Abs. [0001]).

Bordnetze mit unterschiedlichen Spannungen werden z. B. fir Verbrau-
cher mit hoherer Leistungsaufnahme, z. B. Elektromotoren zur Lenkun-
terstitzung oder fur Logikschaltungen mit geringer Spannungsaufnah-
me bendtigt. Hierbei ist die galvanische Trennung von Spannungsebe-
nen bekannt. Bei diesen Systemen, insbesondere bei gemeinsamer
Masse, tritt das Problem auf, dass im Falle eines Kurzschlusses Kom-
ponenten mit einer hheren Spannung beaufschlagt werden als zuge-
lassen (vgl. Streitpatent, Abs. [0002] bis [0004]).

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem vorliegenden Pa-
tent die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Erkennen eines Feh-
lerfalles bei Zwei- oder Mehrspannungsbordnetzen in einem Fahrzeug
unter galvanischer Trennung der Spannungsebenen von Teilnetzen da-

hingehend fortzubilden, dass insbesondere ein Kurzschluss zwischen



den Spannungsebenen erkannt werden kann, um die Zerstérung von
Komponenten eines Teilnetzes durch Uberspannung zu verhindern (vg|.
Streitpatentschrift Abs.[0007]).

Diese Aufgabe wird gemalR geltendem Anspruch 1 bei einer gattungs-
gemalen Vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch
gelost, dass alternativ Uberwachungsmodule und/oder eine Uberwa-
chungseinheit zur Isolationsiberwachung der Teilnetze untereinander
vorgesehen sind bzw. ist und die Vorrichtung bei n Spannungsebenen

2n unterschiedliche Pole aufweist.

Dadurch wird eine Vorrichtung zum Erkennen eines Fehlerfalles ge-
schaffen, bei der eine leitende Verbindung (Kurzschluss) zwischen Teil-
netzen unterschiedlicher Spannungsebenen erkannt wird, wodurch
Bordnetze mit unterschiedlichen Spannungsebenen ungestort neben-
einander arbeiten kdnnen, ohne dass die Gefahr einer Zerstérung von
Komponenten zumindest eines Teilnetzes durch Uberspannung zu be-
furchten ist (vgl. Streitpatentschrift Abs.[0009]).

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 ist durch den Tagungsvor-
trag D9 neuheitsschadlich vorweggenommen. Denn im Tagungsvortrag
D9 wird eine Schaltung (vgl. dortige Seite 22) mit einer Vorrichtung zum
Erkennen eines Fehlerfalls bei einem Zweispannungsbordnetz (42 V,
14 V) in einem Fahrzeug offenbart (detection of short) bei welchem

- unter galvanischer Trennung der Spannungsebenen der beiden

Teilnetze ("Galvanic Isolation of 14V and 42V Networks"),

- eine Uberwachungseinheit (Insulating Meter) zur Uberwachung
der Teilnetze untereinander vorgesehen ist (eine der Alternativen

des ersten kennzeichnenden Merkmals),



Hoppler

-10 -

- und die Vorrichtung fur die vom verteidigten Anspruch 1 umfasste
Ausfuhrungsform von zwei Teilnetzen (n=2) gemalf den in der Fi-
gur eingezeichneten Anschlissen 4 (d. h. 2n) unterschiedliche Po-

le aufweist (zweites und letztes kennzeichnendes Merkmal).

Somit sind samtliche Merkmale der auf die Uberwachungseinheit (8)
und ein Zweispannungsbordnetz bezogenen oder-Alternative nach dem
geltenden Anspruch 1 aus dem Tagungsvortrag D9 neuheitsschédlich

vorbekannt; der verteidigte Anspruch 1 ist daher nicht patentfahig.

Mit Anspruch 1 fallen auch die entsprechenden abhangigen Anspriiche
des Streitpatents, da auf diese kein eigenstandiges Patentbegehren ge-
richtet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 862 Leitsatz - "Informationstibermitt-
lungsverfahren Il m. w .N."). Auf die diesbeziglich unklare Antragslage,
resultierend aus der entsprechenden unklaren Formulierung des

Schreibens vom 11. Mai 2010, wird verwiesen.

Bei vorliegender Sachlage war das Patent ex tunc zu widerrufen.

Dr. Hartung Schwarz Maile

Hu



