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betreffend das Patent 101 14 499

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 19. Juni 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dipl.-Ing. J. Miller und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
10. Marz 2010 aufgehoben und das Patent 101 14 499 in vollem
Umfang widerrufen.

Grinde

Auf die am 25. Marz 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Patentanmeldung hat die Prufungsstelle fir HO1H am 29. Februar 2008 die Ertei-
lung des nachgesuchten Patents mit gednderten Unterlagen beschlossen. Die Pa-
tenterteilung ist am 24. Juli 2008 vero6ffentlicht worden.

Das Patent betrifft einen

Kurzhubtaster.



Gegen das Patent hat mit Schreiben vom 24. Oktober 2008, am selben Tag beim
Deutschen Patent- und Markenamt per Fax eingegangen, die Firma

H... GmbH & Co. KG, S... StraRe in V...,

mit der Begrundung Einspruch erhoben, der Gegenstand des Patents gehe uber
den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie urspringlich einge-
reicht worden sei (8 21, Abs. 1 Nr. 4 PatG).

AulRRerdem offenbare das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig,

dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne (8§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Schliel3lich sei das Patent auch mangels Patentfahigkeit nach den 88 1 bis 5 PatG
zu widerrufen (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Nach mundlicher Anhérung am 10. Marz 2010 hat die Patentabteilung 34 des
Deutschen Patent- und Markenamtes das Patent im Umfang eines in der Verhand-
lung Uberreichten Patentanspruchs 1 beschrankt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom
9. April 2010. Mit Schriftsatz vom 9. August 2010 hat sie zum Einen auf ihre be-
reits im Verfahren vor der Patentabteilung vorgetragenen Griinde Bezug genom-
men, zum Anderen hat sie vorgebracht, der in der mindlichen Anhérung vom
10. Marz 2010 neu vorgelegte Patentanspruch beruhe auf einer zusatzlichen un-
zulassigen Erweiterung, abgesehen davon sei dessen Gegenstand nach wie vor

nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Sie beantragt, den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 10. Marz 2010 aufzuheben und das angegriffene Patent in vol-

lem Umfang zu widerrufen.



Der Patentinhaber beantragt,

die Beschwerde der Einsprechenden zurtickzuweisen,

hilfsweise das angegriffene Patent beschrénkt mit folgenden Un-
terlagen aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1, tberreicht in der mundlichen Verhandlung,
Ubrige Unterlagen wie erteilt,

und die Beschwerde im Ubrigen zuriickzuweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 vom 10. Marz 2010 (Hauptantrag) lautet unter Ein-

fligung einer Gliederung:

,1.1 Kurzhubtaster mit

1.2 einem Kurzhubtasterboden und mit

1.3 einem Kurzhubtasterdeckel

1.4 welche durch eine Naht voneinander getrennt aufeinanderlie-
gen,

1.5 wobei er in einer Kurzhubtasteraufnahme angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

1.6 dass die Kurzhubtasteraufnahme (2) als flache Schale aus-
gebildet ist und

1.7 einen geschlossenen Schalenboden aufweist,

1.8 dass der Kurzhubtaster mit seinem Kurzhubtasterboden (3.2)
auf dem Schalenboden aufliegt und

1.9 in der Kurzhubtasteraufnahme (2) eine Vergussmasse (5)
angeordnet ist,

1.10 wobei die Naht zwischen Kurzhubtasterboden (3.2) und
Kurzhubtasterdeckel (3.1) durch die Vergussmasse abge-
deckt ist.”



Der in der muindlichen Verhandlung am 19. Juni 2013 Uberreichte Patentan-

spruch 1 (Hilfsantrag) lautet unter Fortfihrung der Gliederung:

,1.1 Kurzhubtaster mit

1.2° einem Kurzhubtasterbase (3.2) und mit

1.3 einem Kurzhubtasterdeckel (3.1),

1.4 welche durch eine Stol3stelle voneinander getrennt aufeinan-
derliegen,

1.5 wobei er in eine Offnung einer Kurzhubtasteraufnahme (2)
eingesetzt ist,

dadurch gekennzeichnet,

1.11 daR die Offnung der Kurzhubtasteraufnahme (2) derart di-
mensioniert ist,

1.12 daf3 der Kurzhubtaster (3) mit einem Vergul3mittel (5) bis
zum Rand des Kurzhubtasterdeckels (3.1) vergossen ist und

1.13 fest in der Kurzhubtasteraufnahme (2) fixiert ist,

1.10 wobei die StoR3stelle zwischen Kurzhubtasterboden (3.2) und
Kurzhubtasterdeckel (3.1) durch die Vergussmasse (5) abge-
deckt ist.”



Der am 24. Juli 2007 verdéffentliche, erteilte Patentanspruch 1 hatte folgenden

Wortlaut (Gliederung hinzugefugt):

,1.1 Kurzhubtaster mit

1.2 einem Kurzhubtasterboden und mit

1.3 einem Kurzhubtasterdeckel,

1.4 welche durch eine Naht voneinander getrennt aufeinanderlie-
gen,

dadurch gekennzeichnet,

1.5 dal erin einer Kurzhubtasteraufnahme (2) angeordnet ist,

1.9 daf in der Kurzhubtasteraufnahme (2) eine Vergussmas-
se (5) angeordnet ist,

1.10 wobei die Naht zwischen Kurzhubtasterboden (3.2) und
Kurzhubtasterdeckel (3.1) durch die Vergussmasse (5) abge-
deckt ist.”

Gemald Patentschrift (Abs. [0003]) lag der Erfindung die Aufgabe zu Grunde, ei-
nen Kurzhubtaster aufzuzeigen, welcher vollstdndig abgedichtet ist, wobei die Ab-

dichtung der Schutzklasse IP 67 entsprechen soll.

Wegen der weiteren Einzelheiten, insbesondere zum Verfahren vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt, wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulédssig. Sie hat auch Er-
folg, da sie zur Aufhebung des angegriffenen Beschlusses Uber die beschrankte

Aufrechterhaltung sowie zum Widerruf des Patents flihrt.



2. Als Fachmann legt der Senat einen Dipl.-Ing. (FH) oder Techniker der Fachrich-
tung Elektrotechnik zugrunde, der Uber langjahrige Erfahrung auf dem Gebiet der

Herstellung von elektrischen Bauelementen verflgt.

3. Der Gegenstand des Patents geht Gber den Inhalt der Anmeldung in der Fas-
sung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent- und Markenamt urspringlich ein-
gereicht worden ist (8 21 Abs. 1 Nr. 4).

Die gesamte ursprungliche Anmeldung bestand aus folgendem Text sowie zwei

Figuren:

Gedichteter Kurzhubtaster (Knackfrosch)mit der Schutzklasse IP67 nach
DIN 40050 Teil9

Der handelsibliche Kurzhubtaster 3 mit der Schaltfunktion SchlieBer oder Offner wird

mit zwei Leitungen 4 elektrisch verbunden, in die Offnung der Schalteraufnahme 2

eingesetzt und arretiert. Die Offnung in der Schalteraufnahme 2 ist so dimensioniert,

dafl der Kurzhubtaster 3 mit einem VerguBmittel 5 bis zum Rand des Kurzhubtasterdeckels 3.1
vergossen ist und somit fest in der Schalteraufnahme 2 fixiert ist.

Der Kurzhubtaster 3 erfilit somit die Schutzklasse IP67 nach DIN 40050 Teil 9 und ist gegen
eindringen von Feuchtigkeit und Staub geschitzt.

Die Schalteraufnahme 2 kann Ober die Aufnahmebohrungen 1 befestigt werden.

Benennung:
Befestigungsbohrung 1
Schaltaeraufnahme 2
Kurzhubtaster 3
Kurzhubtasterdeckel 3.1
Kurzhubtasterbase 3.2
Elekftrische Leitungen 4
Vergussmasse 5



Aus diesen Unterlagen sind folgende Angaben, die zum Bestandteil des geltenden
Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag geworden sind, nicht oder zumindest nicht

als zur Erfindung gehérend offenbart:

3.1 Der zeichnerischen Darstellung der zweiten Figur mag zu entnehmen sein,
dass es sich bei der urspriinglich als Kurzhubtasterbase (3.2) bezeichneten Ein-
zelheit um das Unterteil des isolierenden Geh&uses des Kurzhubtasters handelt.
Die Anderung von deren Bezeichnung in Kurzhubtasterboden erweckt insbeson-
dere in Zusammenhang mit der spateren Nennung eines geschlossenen Schalen-
bodens, der als ebene Flache aufzufassen ist, den Eindruck, dass es sich eben-
falls um ebene Flache handeln konnte. Ein solcher ebener Boden ist in den ur-

sprunglich eingereichten Unterlagen weder beschrieben noch dargestellt.
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3.2 Weiter ist den urspriinglichen Unterlagen der Begriff Naht, den der Fachmann
als Ubergangsstelle von zwei oder mehreren Einzelteilen versteht, die durch eine
zusatzliche Malinahme, wie Nahen, Kleben oder SchweiRen miteinander verbun-
den sind, weder wortlich noch sinngemal zu entnehmen. Der zeichnerischen Dar-
stellung ist anhand der horizontalen Striche in der Schnittdarstellung, sowie auf-
grund des Wechsels in der Schraffur allenfalls zu entnehmen, dass der Kurzhub-
tasterdeckel (3.1) sowie die Kurzhubtasterbase (3.2) an dieser Stelle aneinander-

stolRen.

3.3 Weiter geben die urspriinglich eingereichten Unterlagen keinerlei Anlass, die
Kurzhubtasteraufnahme als flache Schale zu definieren, da das Bauteil mit seinem
Verhéltnis zwischen Breite zu Hohe von 4 : 1 allenfalls insgesamt als flach be-
zeichnet werden kénnte. Kein Fachmann wiirde jedoch die Offnung, die zur Auf-
nahme des Kurzhubtasters dient, als flach oder schalenférmig beschreiben. Somit
findet die Charakterisierung der Kurzhubtasteraufnahme als ,flache Schale® in den

ursprunglichen Unterlagen keine Stitze.

3.4 Auch das sich an die Nennung der flachen Schale anschlielende Merkmal,
dass der Schalenboden geschlossen sei, lasst sich den urspringlichen Unterlagen

nicht zweifelsfrei und unmittelbar entnehmen.

Zum Einen weist die Kurzhubtasteraufnahme Befestigungsbohrungen 1 auf, die
auch deren Unterseite durchdringen, so dass der Boden der Kurzhubtasteraufnah-
me keineswegs in seiner Gesamtheit geschlossen ist. Zum Anderen sind die Zulei-

tungen 4 in der ersten Figur der urspringlichen Unterlagen zeichnerisch derart

i dargestellt, dass der Fachmann da-

" raus folgert, dass die Zuleitungen 4

- zwar zunachst horizontal aus der

: Kurzhubtasterbase austreten, dann

- aber vertikal nach unten abgeknickt

: sind, den Schalenboden im Bereich
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der Offnung zur Aufnahme des Kurzhubtasters durchdringen und erst auRerhalb
der Kurzhubtasteraufnahme nochmals derart abgewinkelt sind, dass sie wieder

horizontal verlaufen (vgl. die nebenstehende, durch den Senat erstellte Skizze).

Demnach musste die Kurzhubtasteraufnahme aber entgegen der Angabe in Merk-
mal 1.7 des Patentanspruchs 1 gemalR Hauptantrag auch an dieser Stelle eine

Offnung haben.

Der Fachmann mag zwar erkennen, dass eine derartige Anordnung der Zuleitun-
gen nicht vorteilhaft ist. Er konnte jedoch keineswegs aus der urspringlichen
zeichnerischen Darstellung eine damit nicht Gbereinstimmende Anordnung der Zu-
leitungen annehmen und daraus als Besonderheit ableiten, dass die Kurzhubta-
steraufnahme im Bereich der Offnung zur Aufnahme des Kurzhubtasters gerade
keine Durchbrtiche zur Durchfihrung der Anschlussleitungen haben soll.

3.5 Auch die Angabe, dass der Kurzhubtaster mit seinem Kurzhubtasterbo-
den (3.2) auf dem Schalenboden aufliegt, ist aus den urspringlichen Unterlagen
nicht erkennbar, da in der urspringlichen Zeichnung zwischen dem Grund der Off-
nung zur Aufnahme des Kurzhubtasters und dem Boden der Kurzhubtasterbase

ein Bereich dargestellt ist, der mit Vergussmasse gefillt ist.

3.6 SchlieRlich enthielten die urspringlichen Unterlagen keinerlei Hinweise darauf,
dass es in besonderer Weise darauf ankommen kénnte, dass der Bereich in dem
die Kurzhubtasterbase und der Kurzhubtasterdeckel aneinanderstol3en von der
Vergussmasse abgedeckt sein soll. Vielmehr ist im Text angegeben, ,dal} der
Kurzhubtaster 3 mit einem Vergul3mittel 5 bis zum Rand des Kurzhubtasterde-
ckels 3.1 vergossen ist“. Als damit verbundene Wirkung ist genannt, dass dadurch

der Kurzhubtaster 3 fest in der Kurzhubtasteraufnahme 2 fixiert sei.
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Der zeichnerischen Darstellung ist zwar entnehmbar, dass auch der Bereich in
dem die Kurzhubtasterbase und der Kurzhubtasterdeckel aneinanderstof3en von
Vergussmasse bedeckt ist, dieser Umstand ist dadurch jedoch noch nicht als zur
Erfindung gehérend offenbart anzusehen, da er in der Beschreibung nicht erwahnt
ist. Patentanspriche waren von den urspringlichen Unterlagen ohnehin nicht um-

fasst.

Somit ist der Patentanspruch 1 gemafld Hauptantrag gegeniber den urspringli-

chen Unterlagen in mehrfacher Hinsicht unzuléassig erweitert.

4. Bei dieser Sachlage ist unbeachtlich, dass die Formulierungen, die sich als un-
zulassig herausstellen, zum Teil auf Vorschlagen der Prifungsstelle beruhen und
im Einspruchsverfahren samtlich von der Patentabteilung als unbedenklich ange-

sehen wurden.

Die Patentabteilung hat offenbar irrtimlicher Weise ihre Untersuchung, ob eine
unzulassige Erweiterung im Sinne des 8§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG vorliegt, nicht, wie
durch den Wortlaut des Gesetzes vorgesehen ist, auf den Inhalt der urspringli-
chen Anmeldung gestitzt, sondern auf die Offenlegungsschrift, die jedoch bereits

erheblich von den urspringlichen Unterlagen abweicht.

5. Der Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag liegt zwar naher an den
ursprunglichen Unterlagen, jedoch geht der Schutzbereich, der durch den Patent-
anspruch 1 gemald Hilfsantrag bestimmt wird, Uber den Schutzbereich des erteil-
ten Patentanspruchs 1 hinaus (8 22 Abs. 1 zweite Variante PatG). Deshalb ist der

Hilfsantrag 1 nicht zulassig.
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5.1 Es mag zwar zutreffen, dass es moglich ist, den Begriff Kurzhubtasterbase mit
Kurzhubtasterboden zu lbersetzen, dies ist jedoch nicht die einzige korrekte Mog-
lichkeit der Ubersetzung, vielmehr ware nach Uberzeugung des Senats auch der
Begriff ,Kurzhubtasterunterteil® sinnvoll und von der Sache vermutlich auch bes-
ser. Somit fallen in den Schutzbereich des Patentanspruchs 1 gemaf3 Hilfsantrag
durch den Begriff Kurzhubtasterbase Ausgestaltungen, die von dem Begriff Kurz-

hubtasterboden nicht umfasst waren.

5.2 Genauso umfasst die Angabe StoR3stelle sicherlich andere Ausfiihrungsformen
als die Angabe Naht, so dass auch diese Anderung aus dem Schutzbereich des

erteilten Patents herausfihrt.

Somit ist der Hilfsantrag nicht zuldssig, da er zu einer Erweiterung des Schutzbe-
reiches des Patents fihren wirde.

6. Im Ubrigen ist durch den Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag die bereits oben
zum Merkmal 1.10 des erteilten Patentanspruchs 1 aufgezeigte unzulassige Er-
weiterung gegenuber den ursprunglichen Unterlagen (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG)
nicht behoben, selbst wenn man annimmt, dass der Patentinhaber auch hier den

Begriff Kurzhubtasterboden durch Kurzhubtasterbase ersetzen wollte.

Somit war der Beschwerde stattzugeben und das Patent in vollem Umfang zu wi-

derrufen.

Dr. Hartung Kirschneck J. Muller Bieringer

PU



