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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 61 127




hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 9. April 2013 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Zehendner, die Richter Katker und Dipl.-Ing. Rippel sowie die
Richterin Dr.-Ing. Prasch

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 22. Dezember 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte Patentanmeldung, ist das Patent 103 61 127 mit der Bezeichnung ,Stell-
einrichtung, insbesondere Kraftfahrzeug-Feststelloremse® mit Beschluss vom
4. April 2006 erteilt und die Erteilung am 30. November 2006 veréffentlicht wor-
den.

Auf den Einspruch der Einsprechenden hat die Patentabteilung 12 des Deutschen
Patent- und Markenamts das Patent mit Beschluss vom 8. April 2008 in be-
schrdnktem Umfang aufrechterhalten. Nach Auffassung der Patentabteilung sei
der Gegenstand des Streitpatents in der Fassung nach dem damaligen Hilfsan-
trag 1 gegeniber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu und beruhe
demgegentber auf erfinderischer Tatigkeit.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden. Sie
sieht den geltenden Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gegeniber den ur-
sprunglichen Unterlagen als unzulassig erweitert an, weil die eingefluigten Merk-
male ,mit einem mit der Hohlwelle (2) in fester Verbindung stehenden Kraft-
sensor-Geber (2.2) und einem dem Kraftsensor-Geber (2.2) zugeordneten Kraft-
sensor-Empfanger (7.1)" in den urspriinglichen Unterlagen in allen Textstellen
(Absatze [0021] und [0025]) nur in Verbindung mit weiteren gegenstandlichen
Merkmalen offenbart seien. Das Weglassen dieser weiteren Merkmale fuihre zu
einer Verallgemeinerung einer Lehre, wie sie in den urspringlichen Unterlagen

nicht offenbart gewesen sei.

Weiterhin beruhe der Gegenstand des Streitpatents gegenuber der bereits im Ein-
spruchsverfahren geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung (O5) (Stellein-
richtung der Einsprechenden zur Verwendung im Renault Scenic gemalR den Figu-
ren 1 und 2 sowie eine eidesstattlichen Versicherung) in Verbindung mit dem
fachnotorischen Wissen des Fachmanns, belegt durch den zwischenzeitlich noch
eingereichten Auszug aus dem Fachbuch Siemens: ,Industrial Automotive ICs - IC
fur Industrie und Autoelektronik®, Siemens AG, 1990, Seiten 18, 19, 750, 751, 768
bis 771, 778, 779 (D7) oder der im Einspruchsverfahren genannten DE
101 41 246 C1 (D6) nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Einsprechende und Beschwerdeflihrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde zuriickzuweisen,



hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen beschréankt auf-
rechtzuerhalten, die in der Anhérung vor der Patentabteilung am
8. April 2008 als Hilfsantrag 2 beantragt worden sind:

Anspruche 1 - 20, eingereicht am 8. April 2008,

Beschreibung S. 2, eingereicht am 8. April 2008, im Ubrigen Be-
schreibung gemal3 der Patentschrift;

Zeichnung, Fig. 1 - 18, gemal der Patentschrift.

Sie widerspricht dem Vorbringen der Beschwerdefuhrerin und fuhrt aus, der im
Verfahren befindliche Stand der Technik sei weder einzeln noch in einer
Zusammenschau geeignet, Neuheit und erfinderische Téatigkeit des Gegenstands
des geltenden Patentanspruchs 1 gemald Haupt- oder Hilfsantrag in Frage zu

stellen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet:

~Stelleinrichtung , insbesondere Kraftfahrzeug-Feststellboremse,

- mit einer einen fremdkraftbetatigten Antrieb (8) aufweisenden
Stelleinheit (10),

- mit einer in einem Gehause (1) oder dergleichen in
Langsachse der Stelleinheit axial verschiebbaren
Teleskopvorrichtung (2; 3), enthaltend eine Hohlwelle (2) und
eine mit dieser in axialer Dreh-Vorschubverbindung
stehenden, einen Bremszug (4) betéatigenden, Spindel-

welle (3),

- mit einer drehfesten, axial verschiebbaren Verbindung
zwischen dem fremdkraftbetatigten Antrieb (8) und der
Hohlwelle (2),



- mit einer axialen Vorschubabstitzung zwischen der
Hohlwelle (2) einerseits und dem Gehause (1) andererseits
Uber zumindest eine relativ zu der Spindelwelle (3) und dem
Bremszug (4) stationare und in Richtung der Hohlwelle (2)
parallel angeordnete, durch die Vorschubabstitzung axial
belastete und  dadurch  axial langenverformbare,
Schraubenfeder (5 bzw. 6),

- mit einem mit der Hohlwelle (2) in fester Verbindung
stehenden Kraftsensor-Geber (2.2) und einem dem
Kraftsensor-Geber (2.2)  zugeordneten  Kraftsensor-Em-
pfanger (7.1), wobei der Kraftsensor-Empfanger integrierter
Bestandteil einer, von einer Steuereinheit Leiterplatine (7)
aufgenommenen Steuereinheit (7.2; 7.3) fur die Stellein-
heit (10) ist.”

Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 16 gemaf Hauptantrag lautet:

~Stelleinrichtung, insbesondere Kraftfahrzeug-Feststellbremse,

- mit einer einen fremdkraftbetatigten Antrieb (8) aufweisenden
Stelleinheit (10),

- mit einer in einem Gehause (1) oder dergleichen in
Langsachse der Stelleinheit axial verschiebbaren
Teleskopvorrichtung (2; 3), enthaltend eine Hohlwelle (2) und
eine mit dieser in axialer Dreh-Vorschubverbindung
stehenden, einen Bremszug (4) in Ldsestellung einer Bremse

betéatigenden, Spindelwelle (3),



- mit einer drehfesten, axial verschiebbaren Verbindung
zwischen dem fremdkraftbetatigten Antrieb (8) und der
Hohlwelle (2),

- mit einer axialen Vorschubabstitzung zwischen der
Hohlwelle (2) einerseits und dem Gehause (1) andererseits
Uber zumindest ein relativ zu der Spindelwelle (3) und dem
Bremszug (4) stationares, durch die Vorschubabstitzung bei
Blockierung des Bremszuges (4) wéhrend eines Antriebes in
die Losestellung der Bremse axial belastetes und dadurch

axial langenverformbares elastisches Element (5 bzw. 6),

- mit einem mit der Hohlwelle (2) in fester Verbindung
stehenden Kraftsensor-Geber (2.2) und einem dem Kraftsen-
sor-Geber (2.2) zugeordneten Kraftsensor-Empfanger (7.1),
wobei der Kraftsensor-Empfanger integrierter Bestandteil
einer, von einer Steuereinheit-Leiterplatine (7) aufgenom-
menen Steuereinheit (7.2; 7.3) fur die Stelleinheit (10) ist.”

Hinsichtlich des Wortlauts der abhangigen Unteranspriiche 2 bis 15 und 17, der
Anspruchsfassungen gemalR dem Hilfsantrag sowie weiterer Einzelheiten wird auf

die Akten Bezug genommen.

Im Erteilungs- und Einspruchsverfahren vor dem Patentamt sind weiterhin die
Druckschriften DE 101 02 685 Al (D1), DE 44 34 401 C1 (D2), DE 100 43 739 Al
(D3) und US 4 532 462 (D4) in Betracht gezogen worden.



1. Das Einspruchs- und Beschwerdeverfahren wird auf Seiten der
Patentinhaberin mit der B... GmbH & Co. KG als Rechtsnach-

folgerin der urspringlichen Patentinhaberin (S... AG) gefiihrt, nachdem sich

die Einsprechende schriftlich und mindlich zur Sache geaul3ert hat, ohne dem
Beteiligtenwechsel zu widersprechen, so dass ihre Zustimmung dazu als erteilt gilt
(88 265 Abs. 2 Satz 2; 267 ZPO i. V. m. 8 99 Abs. 1 PatG; vgl. BGH GRUR 1999,
245, 246, Ziff. lll. - LIBERO; vgl. a. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., 8 59, Rn. 212).

2. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zuldssig, jedoch nicht
erfolgreich, da der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 gemali

Hauptantrag patentfahig ist.

3. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach dem Anspruch 1 eine Stelleinrich-
tung, insbesondere eine Kraftfahrzeug-Feststelloremse. Diese Stelleinrichtung
weist eine einen fremdkraftbetatigten Antrieb aufweisende Stelleinheit auf und
eine in einem Gehause oder dergleichen in Langsachse der Stelleinheit axial ver-
schiebbare Teleskopvorrichtung, enthaltend eine Hohlwelle und eine mit dieser in
axialer Dreh-Vorschubverbindung stehenden, einen Bremszug betéatigenden Spin-
delwelle. Des Weiteren ist eine drehfeste, axial verschiebbare Verbindung zwi-
schen dem fremdkraftbetatigten Antrieb und der Hohlwelle vorgesehen und eine
axiale Vorschubabstutzung zwischen der Hohlwelle einerseits und dem Gehause
andererseits Uber zumindest ein relativ zu der Spindelwelle und dem Bremszug
stationéres und in Richtung der Hohlwelle parallel angeordnetes, durch die Vor-
schubabstitzung axial belastetes und dadurch axial langenverformbares, elasti-

sches Element.

Nach den Ausfihrungen in Absatz [0004] der geltenden Beschreibung des Streit-
patents besteht die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe darin, eine Stell-

einrichtung zu schaffen, die sich durch eine kompakte Bauart auszeichnet und die



Mdoglichkeit einer Bremszug-Kraftmessung auch bei Losung der Bremse, insbe-

sondere im Blockierungsfall, auf einfache Weise erlaubt.

Die L6sung dieser Aufgabe erfolgt gemaR den Ausfihrungen in Absatz [0005] der
Streitpatentschrift jeweils durch die Merkmale der geltenden Patentanspriiche 1
oder 16. Der geltende Patentanspruch 1 gemafRl Hauptantrag lasst sich unter

Weglassung fakultativer Merkmale wie folgt gliedern:

1. Stelleinrichtung

1.1 mit einer einen fremdkraftbetéatigten Antrieb (8) aufwei-
senden Stelleinheit (10);

1.2 mit einer in einem Gehéause (1) oder dergleichen in
Langsachse der Stelleinheit axial verschiebbaren Teles-
kopvorrichtung (2; 3);

1.2.1 enthaltend eine Hohlwelle (2) und eine mit dieser
in axialer Dreh-Vorschubverbindung stehenden,
einen Bremszug (4) Dbetatigenden, Spindel-
welle (3);

1.3 mit einer drehfesten, axial verschiebbaren Verbindung
zwischen dem fremdkraftbetatigten Antrieb (8) und der
Hohlwelle (2);

1.4 mit einer axialen Vorschubabstitzung zwischen der
Hohlwelle (2) einerseits und dem Gehause (1) anderer-
seits Uber zumindest eine relativ zu der Spindelwelle (3)
und dem Bremszug (4) stationare und in Richtung der

Hohlwelle (2) parallel angeordnete, durch die Vor-



schubabstiitzung axial belastete und dadurch axial lan-

genverformbare, Schraubenfeder (5 bzw. 6);

1.5 mit einem mit der Hohlwelle (2) in fester Verbindung
stehenden Kraftsensor-Geber (2.2) und einem dem
Kraftsensor-Geber (2.2) zugeordneten Kraftsensor-

Empfanger (7.1);

1.6 wobei der Kraftsensor-Empféanger integrierter Bestand-
teil einer von einer Steuereinheit Leiterplatine (7) auf-
genommenen Steuereinheit (7.2; 7.3) fur die Stellein-
heit (10) ist.

Der nebengeordnete Patentanspruch 16 gemald Hauptantrag lasst sich unter

Weglassung fakultativer Merkmale wie folgt gliedern:

1. Stelleinrichtung

1.1 mit einer einen fremdkraftbetéatigten Antrieb (8) aufwei-
senden Stelleinheit (10);

1.2 mit einer in einem Gehause (1) oder dergleichen in Langs-
achse der Stelleinheit axial verschiebbaren Teleskopvor-
richtung (2; 3),

1.2.1 enthaltend eine Hohlwelle (2) und eine mit dieser in
axialer Dreh-Vorschubverbindung stehenden, einen
Bremszug (4) in Losestellung einer Bremse betati-

genden, Spindelwelle (3);



1.3 mit einer drehfesten, axial verschiebbaren Verbindung zwi-
schen dem fremdkraftbetéatigten Antrieb (8) und der Hohl-
welle (2);

1.4 mit einer axialen Vorschubabstitzung zwischen der Hohl-
welle (2) einerseits und dem Gehause (1) andererseits Uber
zumindest ein relativ zu der Spindelwelle (3) und dem
Bremszug (4) stationares, durch die Vorschubabstitzung bei
Blockierung des Bremszuges (4) wahrend eines Antriebes in
die Losestellung der Bremse axial belastetes und dadurch

axial langenverformbares elastisches Element (5 bzw. 6);

1.5 mit einem mit der Hohlwelle (2) in fester Verbindung stehen-
den Kraftsensor-Geber (2.2) und einem dem Kraftsensor-

Geber (2.2) zugeordneten Kraftsensor-Empfanger (7.1);

1.6 wobei der Kraftsensor-Empfanger integrierter Bestandteil ei-
ner von einer Steuereinheit-Leiterplatine (7) aufgenommenen
Steuereinheit (7.2; 7.3) fur die Stelleinheit (10) ist.

4. Die geltenden Patentanspriche 1 bis 17 gemaR Hauptantrag sind zulassig.

Der geltende Patentanspruch 1 enthalt die Merkmale der urspriinglichen Anspru-
che 1, 5, 7 und 9. Die Ergadnzung nach Merkmal 1.5, wonach der Kraftsensor-Ge-
ber mit der Hohlwelle in fester Verbindung steht, ist auf Seite 4, 2. Absatz sowie in
dem Absatz [0021] der Patentschrift bzw. die Erganzung nach Merkmal 1.6 auf

Seite 4, letzter Absatz sowie in dem Absatz [0023] der Patentschrift offenbart.

Der geltende Anspruch 16 enthélt die Merkmale der erteilten Anspriche 22, 5, 7
und 9, sowie die Ergdnzung nach Merkmal 1.5 entsprechend Anspruch 1, wobei

aus den Figuren 15 bis 18 und den entsprechenden Textstellen, deutlich ersicht-



lich ist, dass die hinsichtlich des Anspruchs 1 vorgenommenen Beschrankungen

auch bei dem Gegenstand nach Anspruch 16 in gleicher Weise vorgesehen sind.

Die Anspriche 2 bis 4, 7 bis 15 und 17 stitzen sich auf die urspringlichen An-
spriichen 2 bis 4, 8, 13, 15 bis 21 und 23 mit redaktionellen Anderungen und zu-

lassigen Prazisierungen, die den Inhalt der jeweiligen Ansprtiche nicht verandern.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 5 sind in den urspriinglichen An-
spruchen 10, 11 und auf Seite 4, 2. Absatz der urspriinglichen Beschreibung bzw.
im Absatz [0021] der Patentschrift offenbart.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 6 sind im urspringlichen An-
spruch 6 und auf Seite 4, 2. Absatz der urspriinglichen Beschreibung bzw. im Ab-
satz [0023] der Patentschrift offenbart.

Die von der Beschwerdeflhrerin vorgetragene unzulassige Erweiterung hinsicht-
lich Merkmal 1.5 liegt nicht vor.

Denn nach gefestigter Rechtsprechung hat es die Patentinhaberin in der Hand, ihr
Schutzrecht durch die Aufnahme einzelner oder mehrerer Merkmale, die in der
Beschreibung eines Ausfuihrungsbeispiels genannt werden, zu beschréanken, wenn
und soweit diese Merkmale jedes flur sich oder auch zusammen den durch die
Erfindung erreichten Erfolg beférdern. Dabei gibt es keinen Rechtssatz des In-
halts, dass ein Patentanspruch nur in der Weise beschrankt werden kdnne, dass
samtliche Merkmale eines Ausfihrungsbeispiels, die der Aufgabenlosung ,forder-
lich" sind, insgesamt in den Patentanspruch eingefligt werden mussten. (vgl.
BGHZ 110, 123 - SpleiBkammer; BGH GRUR 2002, 49, 51 - Drehmomentiber-
tragungseinrichtung m. w. N.).

Auch nach der Entscheidung ,Ful3bodenbelag® (BGH GRUR 2005, 316) ist die
Patentinhaberin nicht gendtigt, samtliche Merkmale eines Ausfiihrungsbeispiels in
den neuen Schutzanspruch aufzunehmen. Vielmehr kann sie sich darauf be-
schrénken, ein oder auch mehrere Merkmale aus der Beschreibung in den

Schutzanspruch aufzunehmen, wenn dadurch die zunachst weiter gefasste Lehre



eingeschrankt wird und der so bestimmte Gegenstand des neu gefassten Schutz-
anspruchs in der Beschreibung flir den Fachmann als zu der beanspruchten Erfin-
dung gehoérend zu erkennen war.

Im vorliegenden Fall wird durch das eingefligte Merkmal 1.5 die ursprunglich wei-
tere Lehre in eindeutiger Weise beschrankt, weil nunmehr notwendigerweise der
Kraftsensor-Geber in fester Verbindung mit der Hohlwelle stehen muss. Dies be-
fordert fur sich auch den durch die Erfindung erreichten Erfolg einer kompakten
Bauart, weil nur auf diese Weise die notwendigerweise bewegliche Anordnung des

Kraftsensor-Gebers ohne weitere Relativbewegungen maoglich ist.

Auch die im Einspruchsverfahren vorgetragene Erweiterung des Schutzbereichs
des Patents nach § 22 PatG durch den geltenden Anspruch 5 liegt - wie bereits
die Patentabteilung zutreffend festgestellt hat - nicht vor. Denn die Merkmale die-
ses Anspruchs, wonach “die Hohlwelle bzw. die Spindelwelle konzentrisch umfas-
sende Schraubenfeder (5), die als Druckfeder mit ihrem einen Ende Uber ein
Axialdrucklager (9) an eine Schulter des Gehéuses (1) und mit ihrem anderen
axialen Ende an dem Kraftsensor-Geber (2.2) anliegt®, sind sowohl aus den er-
teilten (vgl. Abs. [0021] der Patentschrift) als auch den urspringlichen Unterlagen
(insbesondere Seite 4, Absatz 2) entnehmbar und dort als zur Erfindung gehdrig
offenbart. Dass die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in einen Un-
teranspruch eine erweiterte Auslegung des Schutzbereichs zulasse, wie die Ein-
sprechende meint, ist im vorliegenden Fall nicht erkennbar, zumal die Einspre-

chende hierzu auch nicht im Einzelnen vorgetragen hat.

5. Der unbestritten gewerblich anwendbare Gegenstand des angegriffenen Pa-
tentanspruchs 1 des Streitpatents gemald Hauptantrag ist gegentiber dem aufge-

zeigten Stand der Technik neu.

Aus den Figuren 1 und 2 der von der Einsprechenden und Beschwerdefihrerin
eingereichten Unterlagen zum behaupteten Vorbenutzungsgegenstand (O5) ist

eine Stelleinrichtung in Form einer Kraftfahrzeug-Feststelloremse mit einem Mo-



tor (8) als fremdkraftbetatigten Antrieb enthnehmbar. In einem Gehause (1) ist eine
in Langsachse der Stelleinheit axial verschiebbare Teleskopvorrichtung angeord-
net, welche eine mit einem Innengewinde versehene Keilwelle (2) und eine mit
dieser in axialer Dreh-Vorschubverbindung stehende, einen Bremszug (4) betati-
gende Spindelwelle (3) enthalt. Zwischen dem fremdkraftbetatigten Antrieb (Mo-
tor 8) und der als Hohlwelle ausgebildeten Keilwelle (2) ist eine axial verschieb-
bare Verbindung vorgesehen. Die axiale Verschiebbarkeit wird entsprechend den
Ausfihrungen in der ebenfalls vorgelegten eidesstattlichen Versicherung erreicht,
indem die Hohlwelle (Keilwelle 2) innerhalb eines Abtriebsrads (21) des Getriebes
drehfest, aber langsverschieblich angeordnet ist. Zwischen der Hohlwelle (Keil-
welle 2) einerseits und dem Gehause (1) andererseits ist eine axiale Vorschubab-
stitzung Uber zumindest ein relativ zu der Spindelwelle (3) und dem Bremszug (4)
stationéres, elastisches Element in Form einer Schraubenfeder (5, 6) vorgesehen.
Die Schraubenfeder (5, 6), die eine gehausefeste Sensorkolbenstange um-
schlief3t, liegt mit ihrem einen Ende an einem Bund der gehausefesten Sensorkol-
benstange (13) und mit ihrem anderen Ende an einem Sensor-Gehause (10) an,
welches zusammen mit der Hohlwelle (Keilwelle 2) axial verschiebbar ist. Somit ist
die Schraubenfeder (5, 6) in Richtung der Hohlwelle (Keilwelle 2) parallel ange-
ordnet und durch die Vorschubabstitzung axial belastet und dadurch axial lan-

genverformbar.

Darlber hinaus ist gemal eidesstattlicher Versicherung am axial verschieblichen
Sensor-Gehause (10) ein Hall-Sensor als Kraftsensor-Empfanger befestigt, wel-
cher einem gehausefesten, auf der Sensorkolbenstange (11) angeordneten Mag-

neten (12) als Kraftsensor-Geber zugeordnet ist.

Somit sind die Merkmale 1 bis 1.4 des geltenden Patentanspruchs 1 gemafi
Hauptantrag aus den vorgelegten Unterlagen zum behaupteten Vorbenutzungs-
gegenstand ersichtlich, nicht jedoch das Merkmal 1.5, weil der Kraftsensor-Geber
(Magnet 12) anders als beim Streitpatentgegenstand nicht mit der (beweglich an-



geordneten) Hohlwelle (Keilwelle 2) in fester Verbindung steht, sondern mit der

ortsfesten Sensorkolbenstange (11) fest verbunden ist.

Auch ist das Merkmal 1.6 des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht
verwirklicht, weil bei dem Vorbenutzungsgegenstand entsprechend den Ausfih-
rungen in der eidesstattlichen Versicherung der Kraftsensor-Empfanger (Hall-Sen-
sor) am axial verschieblichen Sensor-Gehause angeordnet ist und daher nicht
integrierter Bestandteil einer von einer Steuereinheit-Leiterplatine aufgenomme-

nen Steuereinheit fir die Stelleinheit sein kann.

Die Druckschriften D7 und D6 haben keine Stelleinrichtungen zum Inhalt. W&h-
rend die D7 als eine Art Katalog nur einzelne elektronische Bauelemente be-
schreibt, zeigt die DE 101 41 246 C1 (D6) lediglich eine mechanische Schnittstel-
lenvorrichtung fur eine Antriebseinheit in Fahrzeugen, insbesondere motorische
Antriebe in einer Kraftfahrzeugtir, bei der, wie aus Figur 2 und der zugehérigen
Beschreibung in Absatz [0039] hervorgeht, auf einer Leiterplattenzunge (34) ein

Hallsensor 37) integriert ist.

Die Druckschriften D1 bis D4 betreffen zwar jeweils Stelleinrichtungen, jedoch

ohne einen Kraftsensor-Geber und einen Kraftsensor-Empféanger.

6. Die streitpatentgeméRe Stelleinrichtung nach dem Patentanspruch 1 gemaf

Hauptantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die aus den Unterlagen zur behaupteten Vorbenutzung (O5) ersichtliche, als
Kraftfahrzeug-Feststelloremse ausgebildete Stelleinrichtung kommt dem Gegen-
stand des geltenden Patentanspruchs 1 am nachsten, da sie wie das Streitpatent
bereits einen Kraftsensor-Geber und einen zugeordneten Kraftsensor-Empfanger
aufweist. Der Fachmann, hier ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Mecha-
tronik oder Maschinenbau mit besonderen elektrotechnischen Kenntnissen und

mit mehrjahriger Erfahrung in der Konstruktion von motorisch betriebenen Stellein-



richtungen, richtet bei der Weiterentwicklung von Erzeugnissen, hier Stelleinrich-
tungen, stets auch sein Augenmerk auf eine kostengtinstige Herstellung.

Aufgrund seiner Fachkenntnis bzw. entsprechenden Fachbiichern (D7) oder ent-
sprechenden Anwendungen (D6) sind dem Fachmann grundséatzlich sogenannte
SMD-Hallsensoren als kostenglinstige Alternative zu herkdmmlichen Hallsensoren
bekannt, die Ublicherweise direkt auf Leiterplatten angeordnet werden.

Es liegt daher auf der Hand, dass der Fachmann ausgehend von dem behaupte-
ten Vorbenutzungsgegenstand entsprechend den vorgelegten Figuren 1 und 2
nach der O5 auch derartige SMD-Hallsensoren grundsatzlich in Betracht zieht.

Da jedoch diese SMD-Hallsensoren aufgrund ihrer Bauart notwendigerweise auf
der Elektroplatine (Steuerung) anzuordnen sind, stellt der Fachmann - wie auch
die Patentabteilung zutreffend festgestellt hat - ohne weiteres fest, dass aufgrund
der weiten Entfernung zwischen Elektroplatine (Steuerung) und Hohlwelle das be-
triebsnotwendige Zusammenwirken zwischen Kraftsensor-Geber und Kraftsensor-
Empfanger betriebssicher nicht gewahrleistet ist, so dass er moglicherweise noch
eine Verlegung der Elektroplatine in die Nahe der Hohlwelle (2) und der Spindel-
welle (3) in Betracht zieht. Allerdings erkennt er dabei sofort, dass aufgrund der
baulichen Gegebenheiten, wie sie sich aus den vorgelegten Figuren 1 und 2 zur
behaupteten Vorbenutzung ergeben, weder unterhalb noch oberhalb der Spindel-
und Keilwelle freier Raum fiir die Unterbringung der Elektroplatine (Steuerung) in
unmittelbarer Nahe zur Hohlwelle zur Verfliigung steht.

Von einer - von der Beschwerdeflihrerin vorgetragenen - ,einfachen Umordnung”
unter Verschiebung des Motors (8) und der Anordnung der Elektroplatine (Steue-
rung) zwischen Motor und Hohlwelle sieht der Fachmann nach Uberzeugung des
Senats schon deshalb ab, weil dann nicht nur innerhalb der Stelleinrichtung um-
fangreiche Anderungen, beispielsweise am Getriebe, erforderlich waren, sondern
auch die auf’en am Gehause (1) liegende elektrische Anschlussbuchse zusam-
men mit der Platine in Bereiche verlegt werden miusste, die ersichtlich bereits
durch andere Bauteile belegt sind.

Schlief3lich ware der Fachmann selbst dann noch nicht beim Streitgegenstand

nach dem geltenden Patentanspruch 1, weil der innerhalb des beweglichen Sen-



sor-Gehauses liegende Kraftsensor-Geber in Form des Magneten (12) bereits
aufgrund seiner ortsfesten Anordnung auf der Sensorkolbenstange (11) und zu-
dem aufgrund seiner Anordnung innerhalb des Sensorgehauses, moglicherweise
abgeschirmt, gegenuber dem dann ortsfesten SMD-Hallsensor auf der Elektropla-
tine (Steuerung) funktionslos ware. Es waren also weitere Untersuchungen und
Analysen erforderlich, um den Kraftsensor-Geber anderweitig anzuordnen.

Im Gegensatz zur vorgetragenen Auffassung der Beschwerdefuhrerin sind das
keine Schritte, die zwangslaufig und zwingend alleine aus der Entscheidung resul-
tieren, einen SMD-Hallsensor auf der Elektroplatine zu verwenden. Vielmehr sind
- wie vorstehend beschrieben - eine Vielzahl von einzelnen Schritten erforderlich,
die jeweils erhebliche bauliche Veranderungen zur Folge héatten, und flr jeden
einzelnen Schritt gibt es eine Vielzahl von mdglichen Alternativen, deren Be-
schreiten zu unterschiedlichen Ergebnissen fliihren wiirde. Denn um das Begehen
eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Losungswegs nicht nur
als mdoglich, sondern dem Fachmann als nahegelegt anzusehen, bedarf es - ab-
gesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall, in dem es fur den Fachmann auf
der Hand liegt, was zu tun ist (vgl. BGH GRUR 2009, 936 Tz. 21 - Heizer; GRUR
2010, 814, Tz. 26 - Fugenglatter) - in der Regel vielmehr zusatzlicher, Gber die
Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anst63e, Anregungen,
Hinweise oder sonstiger Anlasse dafir, die Losung des technischen Problems auf
dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009, 746, Tz. 20 - Betrieb einer
Sicherheitseinrichtung; GRUR 2010, 407, Tz. 17 - einteilige Ose). Diese sind vor-
liegend nicht ersichtlich.

Die D6 kann zur streitpatentgeméf3en Anordnung eines Kraftsensor-Gebers und
eines Kraftsensor-Empfanger innerhalb einer Stelleinrichtung keinen Beitrag leis-
ten, der Uber das durch die D7 dokumentierte fachnotorische Wissen des Fach-
manns hinausgeht, weil sie lediglich eine mechanische Schnittstelleneinrichtung
fur eine Antriebseinheit mit einem auf einer Leiterplatte angeordneten Hall-Sensor

zum Inhalt hat.



Auch die Stelleinrichtung nach der D4, die keinen Kraftsensor-Geber und Kraft-
sensor-Empfanger hat, sowie die Ubrigen im Zuge des Verfahrens in Betracht ge-
zogenen Druckschriften D1 bis D3, die von der Beschwerdefuhrerin nicht aufge-
griffen worden sind, liegen weiter ab vom Streitgegenstand des Patentanspruchs 1
und bringen hinsichtlich der Beurteilung der Patentfahigkeit keine neuen Gesichts-

punkte.

Somit gelangt der Fachmann ausgehend von dem behaupteten Vorbenutzungs-
gegenstand auch unter Bertcksichtigung seines Fachwissens und Fachkdnnens
dokumentiert durch das Fachbuch D7 oder selbst unter Bertcksichtigung der DE
101 41 246 C1 (D6) nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemal Hauptantrag des Streitpatents.

Bei dieser Sachlage kann es dahingestellt bleiben, ob der behauptete Vorbenut-

zungsgegenstand tatsachlich vorbenutzt worden und offenkundig geworden ist.

7. Auch die unstrittig gewerblich anwendbare Stelleinrichtung nach dem
nebengeordneten Patentanspruch 16 gemal Hauptantrag ist neu gegentber dem
angefihrten Stand der Technik sowie der behaupteten Vorbenutzung und beruht
demgegentber auf erfinderischer Tatigkeit.

Wie bereits bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des
Gegenstands nach dem Patentanspruch 1 ausgefihrt ist, sind weder aus dem
Stand der Technik noch durch den behaupteten Vorbenutzungsgegenstand
Stelleinrichtungen, mit einem mit der Hohlwelle in fester Verbindung stehenden
Kraftsensor-Geber und einem dem Kraftsensor-Geber zugeordneten Kraftsensor-
Empfanger beschrieben oder nahe gelegt, bei denen der Kraftsensor-Empfanger
integrierter Bestandteil einer von einer Leiterplatine aufgenommenen Steuereinheit
fur die Stelleinheit ist.

Da die Stelleinrichtung nach dem geltenden Patentanspruch 16 gemafR

Hauptantrag im Wesentlichen auch diejenigen Merkmale 1.5 und 1.6 umfasst, die



auch die Stelleinrichtung nach Patentanspruch 1 aufweist, ist das Vorliegen der
erfinderischen Tatigkeit Ubereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden

Ausfiihrungen zum Patentanspruch 1 wird verwiesen.

8. Die geltenden Unteranspriiche2 bis 15 und 17 betreffen jeweils
zweckmalfige Ausgestaltungen der Gegenstande der Patentanspriche 1 und 16,
die Uber Selbstverstandlichkeiten hinausreichen. Sie haben daher ebenfalls

Bestand.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerde-

fuhrerin zurickzuweisen.

Dr. Zehendner Katker Rippel Dr. Prasch
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