BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 76/10 Verkindet am
9. November 2015

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das Patent 198 45 335

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 9. November 2015 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Rich-
ter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 1. Oktober 1998 von der A... GmbH & Co. KG,

in G..., eingereichte, am 18. Oktober 2004 auf die N... GmbH,

in Al..., und am 7. August 2006 auf die Beschwerdeflhrerin umgeschrie-

bene Anmeldung ist mit Beschluss vom 17. Dezember 2007 das Patent
198 45 335 mit der Bezeichnung ,Gerateaufnahme fur eine Unterflurgeratedose”
erteilt worden. Die Vero6ffentlichung der Patenterteilung ist am 21. Mai 2008 er-

folgt.

Gegen das Patent hat die V... N.V. in O... (B...), mit Schriftsatz

vom 21. August 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per
Fax am selben Tag, Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent in vollem Um-
fang zu widerrufen. Die Einsprechende hat sinngemalf geltend gemacht, dass der
Gegenstand des Patents tber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung hinausgehe (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und gegenuber dem Stand
der Technik nicht neu sei bzw. nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (8 21
Abs. 1 Nummer 1i. V. m. 88 3 und 4 PatG).



Zum Stand der Technik hat die Einsprechende u. a. auf die Druckschrift verwie-

sen:
D1=E2 DE 195 01 339 C1.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten
und hat beantragt, den Einspruch als unzuléssig zu verwerfen und das Patent auf-
rechtzuerhalten. Laut Niederschrift Uber die Anhérung vom 17. Mai 2010 hat die
Pateninhaberin weiterhin den Hilfsantrag ,Hilfsantrag 1“ gestellt, wobei im An-

spruch 1 ,oder" durch ,gegebenenfalls" ersetzt wurde.

Mit dem am Ende der Anhérung vom 17. Mai 2010 verkiindeten Beschluss hat die
Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent widerru-

fen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom
13. August 2010, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
16. August 2010. Zur Stutzung ihres Vorbringens reicht die Patentinhaberin ein:

Auszug aus einem online zuganglichen belgischen Telefonbuch mit
Angabe in der Kopfzeile ,Infobel Belgien - Telefonverzeichnisse
http://www.infobel.com/de/belgium/business.aspx?qg=vergokan%20..."
und Zeitstempel ,06.12.2010 14:36“ in der Ful3zeile.

Der Senat hat den Beteiligten am 3. Juli 2015 mit der Terminsladung zur mundli-
chen Verhandlung mitgeteilt: ,Der Senat beurteilt vorlaufig die Zulassigkeit des
Einspruchs nicht anders als die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts im angefochtenen Beschluss. In der mindlichen Verhandlung wird aus
derzeitiger Sicht des Senats zu diskutieren sein, ob durch Streichung der oder-
Variante im erteilten Anspruch 1 ein patentfahiger Gegenstand entstehen kann

oder nicht.”



Die Patentinhaberin, die zu der mindlichen Verhandlung am 9. November 2015
wie angekindigt nicht erschienen ist, beantragt (sinngemaR) mit Schriftsatz vom
8. Oktober 2015,

den Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17. Mai 2010 aufzuheben und das Patent in

vollem Umfang aufrechtzuerhalten.
Die Einsprechende beantragt,
die Beschwerde der Einsprechenden zurtickzuweisen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet unter Einfigung einer Gliederung:

i Gerateaufnahme

a fur eine Unterflurgeratedose,

b die mit einer rahmenférmig umlaufenden Wandung (2)

c und mit von dieser nach auf3en abragenden Rastlaschen (5)

versehen ist,

d mit den Rastlaschen in Halteschlitze der Unterflurgeratedose
einh&ngbar
e und mit Befestigungseinrichtungen fur die einzusetzenden

Installationsgerate und fur Abdeckplatten (15, 15', 150) verse-

hen ist,

fl wobei die Abdeckplatten (15, 15', 150) mit Rasteinrichtungen
(23) zur Verrastung auf der umlaufenden Wand (2)

f2 und/oder mit Raststellen (21) zum Aufrasten der Installationsge-

rate versehen sind,

g wobei die Rasteinrichtungen aus federnden Rasthaken (23) be-
stehen,



h die nach aul3en gerichtete Rastnasen (7) an einer Aul3enseite
der Wand (2) der Gerateaufnahme (1) hintergreifen,

[ und wobei die Rastnasen (7) an der Oberkante von nutartigen
und an die Abmessungen der Rasthaken (23) angepassten

Ausnehmungen (6) der Wandung (2) angeordnet sind.”

Der Gegenstand des Anspruchs 1 soll nach den Ausfuhrungen in den Abséat-
zen 0005 und 0006 der Patentschrift die Aufgabe l6sen, die aus dem Stand der
Technik bekannten aufwendigen Befestigungsvorgange fir Geratesockel, Ab-

deckplatten und Gerateeinsatze in einer Gerateaufnahme zu vereinfachen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

1. Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde der Patentinhaberin
hat keinen Erfolg, da der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenuber
dem Stand der Technik nach der Schrift E2, DE 195 01 339 C1 nicht neu ist (8 21
Abs. 1 Nr. 1i. V. m. § 3 PatG).

2. Der Einspruch ist zulassig (8 59 Abs. 1 PatG).

Der Einspruch wurde form- und fristgerecht eingelegt, insbesondere war auch die
Person des Rechtsbehelfsfiihrers innerhalb der Einspruchsfrist eindeutig erkenn-

bar.

Der Einspruchsschriftsatz vom 21. August 2008 (vgl. dort Seite 1) enthalt zur Per-
son und postalischen Anschrift der Einsprechenden die Angaben: ,Einspruch der
FirmaV...[...]...161in O1...,B...“



Die Patentinhaberin macht geltend, dass es ein Unternehmen mit dem Namen
,V...“ nicht gebe, vielmehr wirden Unternehmen mit dem Namen ,V...-

.. N.V.5 LV SAS® oder V... OOO* existieren. Keines dieser Unter-

nehmen habe eine Adresse in ,O1...", da es einen solchen Ort we-

der in B... noch sonst wo gebe. Zudem verzeichne ein Auszug aus einem on-

line zugéanglichen belgischen Telefonbuch zwei Treffer bei dem Namen ,V...-

“,

WAL V...
...16in A2...

Telefon: ..."

und

w2. V...

... 3InA2...

Telefon: ...“.

Bei Ablauf der Einspruchsfrist habe die Identitat der Einsprechenden somit nicht

eindeutig festgestanden und der Einspruch sei unzulassig.

Dieser Beurteilung kann sich der Senat nicht anschlie3en, denn die b...
Postleitzahl ,....“ kennzeichnet eindeutig die Stadt ,O...% f...:

LA2...“ Auf Grund der Angabe der Postleitzahl ,...“ und der bis auf zwei
abweichende Buchstaben bestehenden Ubereinstimmung der Angabe im Ein-
spruchsschriftsatz ,01...“ mit dem Ortsnamen ,O...“ war nach

Uberzeugung des Senats eindeutig erkennbar, welche belgische Stadt im Ein-

spruchsschriftsatz bezeichnet ist, namlich ,O...".

Selbst wenn unterstellt wird, dass der von Patentinhaberin eingereichte Auszug

eines online zuganglichen belgischen Telefonbuchs den Adressdatenbestand zum



Ablauf der Einspruchsfrist des Streitpatents angibt, war die Einsprechende ohne
die Angabe ihrer Rechtsform ,N.V.“ (Naamloze Vennootschap) eindeutig zu identi-
fizieren, denn unter der Anschrift ,,.... 16 in A2...“ gab

es nur einen einzigen Eintrag mit dem Namen ,V...“. Es kann daher dahinstehen,
ob es neben der Einsprechenden ,V... N.V.in O... (B...-

...)* auBerhalb von Belgien noch Unternehmen wie ,V... SAS®, eine Akti-
engesellschaft nach f... Recht mit Sitz in F..., oder V...

000", eine Gesellschaft mit beschrankter Haftung nach russischem Recht mit Sitz

in der Russischen Foderation, gab.

Im Ubrigen mussen die zur eindeutigen Erkennbarkeit der Person des Rechts-
behelfsfihrers notwendigen Angaben nicht unbedingt in der Einspruchsschrift
selbst enthalten sein, Es gentgt, wenn sich die Identitat bei vollstandiger Wirdi-
gung der beim DPMA befindlichen Unterlagen innerhalb der Einspruchsfrist oder
auf Grund einer exakten Adressangabe ohne weitere Nachforschung zweifelsfrei
bestimmen lasst (Busse, PatG, 7. Aufl.,, 8 59 Rn. 45 ff. m. w. N.). Im vorliegenden
Fall waren die Angaben zur Person der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz
so hinreichend exakt, dass das Patentamt die Identitat der Einsprechenden ein-
deutig bestimmen konnte und der Patentinhaberin mit Schreiben vom
1. September 2008 zur Person der Einsprechenden mitgeteilt hat: ,Einspre-
chende(r): V... N.V.in O..., BE".

Auch das Vorliegen der tbrigen Voraussetzungen fur einen zulassigen Einspruch
hat die Patentabteilung im angegriffenen Beschluss nach Uberzeugung des Se-
nats zu Recht festgestellt.

3. Als Fachmann legt der Senat einen Fachhochschulingenieur des Maschi-
nenbaus mit Erfahrungen in der Konstruktion von Elektroinstallationsdosen, insbe-
sondere Unterflurgeratedosen, oder einen Techniker mit entsprechender langjah-

riger Berufserfahrung zu Grunde.



4. Der Senat geht bei seiner Entscheidung von folgendem Verstandnis des
erteilten Patentanspruchs 1 aus:

Anspruch 1 betrifft eine Gerateaufnahme, die u. a. mit Befestigungseinrichtungen

(11) far die einzusetzenden Installationsgerate und fur Abdeckplatten (15, 15,

150) versehen ist (Merkmal e). Nach dem Merkmal f2 des Anspruchs 1 sind die

Abdeckplatten mit Raststellen zum Aufrasten der Installationsgerate versehen. Der

Fachmann wird die Abdeckplatten insoweit als Befestigungseinrichtungen fur die

Installationsgerate und als Bauteil der Gerateaufnahme verstehen (Merkmal e).

Durch die und/oder Verknupfung der Merkmale f1, f2 umfasst der Anspruch 1 drei

unterschiedliche alternative Ausgestaltungen der Gerateaufnahme:

1. Oder-Verknipfung der Merkmale f1, f2, erste Alternative: Die Ab-

deckplatten sind mit Rasteinrichtungen 23 zur Verrastung auf der

umlaufenden Wand der Gerateaufnahme versehen (Merkmal f1).
Diese Rasteinrichtungen werden mit den Merkmalen g, h und i
weiter ausgebildet. Die Ausgestaltung der Befestigungseinrichtun-
gen fir die einzusetzenden Installationsgerate bleibt bei dieser

Alternative offen.

2.  Oder-Verknipfung der Merkmale f1, 2, zweite Alternative: Die Ab-

deckplatten sind mit Raststellen 21 zum Aufrasten der Installati-

onsgerate versehen (Merkmal f2). Bei dieser Alternative bleibt die
Ausgestaltung der Befestigungseinrichtungen fur die Abdeckplat-
ten offen.

3. Und-Verknipfung der Merkmale f1, f2: Die Befestigungseinrichtun-
gen fur Abdeckplatten sind gemafld den Merkmalen f1, g, h, i und
die Befestigungseinrichtungen fur die einzusetzenden Installati-

onsgerate sind gemal Merkmal f2 auszubilden.



5. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 geht nicht Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus (8 21 Abs. 1 Nr. 4
PatG).

Die einzelnen Merkmale des erteilten Anspruchs 1 gehen in zulassiger Weise auf

folgende Fundstellen in den Anmeldeunterlagen zuriick:

Merkmale 1, a bis e, f1 und f2:  ursprunglicher Anspruch 1,
Merkmal g: ursprunglicher Anspruch 4;

Merkmal h: ursprunglicher Anspruch 4, Beschrei-
bung vom Anmeldetag, Seite 4, vor-

letzter Absatz, erster Satz;

Merkmal i: urspranglicher Anspruch 5.

Entgegen der Auffassung der Einsprechenden sind die Anweisungen im Merk-
mal h ursprungsoffenbart, denn der Anspruch 4 vom Anmeldetag gibt u. a. bereits
vor, dass die Rasthaken (23) ,Rastnasen (7) an der Wand (2) der Gerateauf-
nahme (1) hintergreifen.” Als Anordnung der Rastnasen ist damit allgemein eine
Position ,an der Wand (2)“ ursprungsoffenbart. In der Beschreibung vom Anmel-
detag, Seite 4, vorletzter Absatz, erster Satz, wird eine konkrete Ausgestaltung
dieser Anordnung beschrieben, wonach die seitlichen Wandungen 2a auf ihrer
Aul3enseite mit nutartigen Vertiefungen 6 versehen sind, die an ihrem oberen
Ende mit Rastnasen 7 versehen sind, die Gber den Nutboden etwas nach auf3en
vorstehen. Wenn die Rastnasen nach auf3en vorstehen, sind diese auch nach au-
Ben gerichtet. Dass von dem Ausflhrungsbeispiel die Positionsangabe ,seitliche
Wandungen (2a)“ nicht in den erteilten Anspruch 1 (Merkmal h) aufgenommen
wurde, ist nicht zu beanstanden, denn nach hoéchstrichterlicher Rechtsprechung
steht es der Patentinhaberin grundsatzlich frei, nicht samtliche Merkmale eines
Ausfuihrungsbeispiels in den Anspruch zu Ubernehmen (BGH, Beschluss vom
23. Januar 1990 — X ZB 9/89, BGHZ 110, 123 — SpleiBkammer; BGH, Beschluss
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vom 23. Januar 1990 — X ZB 9/89, Mitt. 2012, 344 — Antriebseinheit fir Trommel-
waschmaschine; BGH, Urteii vom 25. November 2014 — X ZR 119/09,
GRUR 2015, 249 — Schleifprodukt).

6. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist gegenuber dem Stand der
Technik nach der Schrift E2, DE 195 01 339 C1, nicht neu (§ 3 PatG).

Aus der Schrift E2, DE 195 01 339 C1, ist — in Worten des Anspruchs 1 ausge-

drickt — Folgendes bekannt: eine

1 Gerateaufnahme (Geréatebecher 1, Spalte 2, Zeilen 10, 11)

a fur eine Unterflurgeréatedose (Spalte 1, Zeilen 3-5),

b die mit einer rahmenférmig umlaufenden Wandung (in Figur 1,
ersichtlich)

c und mit von dieser nach aufRen abragenden Rastlaschen 17

versehen ist (Spalte 2, Zeilen 51-54, Figur 1),

d mit den Rastlaschen in Halteschlitze der Unterflurgeratedose
einhangbar (Spalte 2, Zeilen 51-54: in entsprechend ausgebil-

dete Halterungen von Unterflurdosen eingerastet zu werden)

e und mit Befestigungseinrichtungen fur die einzusetzenden
Installationsgerate und fir Abdeckplatten (Deckel 3) versehen
ist,

(Die Schrift E2 offenbart zum einen zwei verschiedene Befesti-

gungseinrichtungen fur Installationsgerate, namlich:
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- Offnungen des Deckels 3 (Spalte
2, Zeilen 26-28: Die Oberteile
(10) dieser Doppelsteckdose

sind in nicht naher gezeigte Off-

nungen des Deckels (34) einge-
rastet, Figur 1) und Ausschnitt von
Fig. 1 der E2

- elastische Haltebtuigel 11 am Bo-
den 1b des Geratebechers 1 mit
Rasthaken 14 (Spalte 2, Zeilen
29-47: [...] Die Rasthaken (14)
greifen dabei, wie die Figur 4
deutlich macht, Gber die Ober- Fig. 4 der E2

kante des Sockels (9) [...] so
dass der Sockel (9) innerhalb
der Kammer (8) befestigt ist,
Spalte 2, Zeile 25, Figur 4,

und zum anderen eine Befesti- 21 3 21
gungseinrichtung fur die Abdeck-
platten: Spalte 2, Zeilen 55-58: 7

Rasthaken (18) vorgesehen, die in

entsprechende Offnungen (19) am
Deckel (3) einrasten, Figur 1.)

Ausschnitt von
Fig. 1 der E2

fl wobei die Abdeckplatten (Deckel 3) mit Rasteinrichtungen (Off-
nungen 19) zur Verrastung auf der umlaufenden Wand (Spalte
2, Zeilen 55-58, Figur 1)
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f2 und/oder mit Raststellen (Offnungen des Deckels 3) zum
Aufrasten der Installationsgerate versehen sind (Die Oberteile
(10) dieser Doppelsteckdose sind in nicht naher gezeigte Off-
nungen des Deckels (34) eingerastet, Spalte 2, Zeilen 26-28,
Figur 1),

g wobei die Rasteinrichtungen aus federnden Rasthaken beste-
hen (Anspruch 3 bzw. Spalte 1, Zeilen 52-56).

(GemaR Figur 1 der E2 sind zwar die Rasthaken 18 am Rand
des Geratebecher 1 angeordnet und an dem Deckel 3 Offnun-
gen 19 vorgesehen. Anspruch 3 bzw. Text in Spalte 1, Zeilen
52-56 offenbart jedoch die umgekehrte Anordnung der Rastha-
ken an dem Deckel und der Offnungen in dem umlaufenden

Rand des Geréatebechers 1.)

Die Schrift E2 zeigt zwar nicht die Anweisungen in den Merkmalen h und i, denn
auch eine Anordnung gemafr Anspruch 3 der Schrift E2 mit Offnungen am oberen
Becherrand fuhrt nicht zu nach auf3en gerichteten Rastnasen in nutartigen Aus-
nehmungen an einer Aul3enseite der Wand. Auf Grund der ,und/oder” Verknup-
fung der Merkmale f1 und f2 betreffen die Merkmale h und i jedoch nur eine alter-

nativ beanspruchte Ausgestaltung der Gerateaufnahme nach Anspruch 1.

Die mit dem Anspruch 1 ebenfalls umfasste Geréateaufnahme, wobei die Abdeck-
platten ausschlief3lich durch die Anweisungen im Merkmal f2 gekennzeichnet sind,

wird durch die E2 hingegen vollstandig vorweggenommen.

Der Anspruch 1 umfasst mit der oben genannten 2. Alternative jedenfalls einen
Gegenstand, der gegenuber dem Stand der Technik nach der Schrift E2,
DE 195 01 339 C1, nicht neu ist, so dass der Anspruch insgesamt nicht patentfa-
hig ist.
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7. Mit dem nicht bestandsfahigen Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung
fallen auf Grund der Antragsbindung (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Februar 2008,
X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456, Tz. 22 — Installiereinrichtung, m. w. N.) auch

die untergeordneten Anspriche 2 bis 8.

Es war daher nicht mehr zu prifen, ob die Gegenstande der Unteranspriche 2, 4,
5 und 7 Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgehen (8 21 Abs. 1 Nummer 4 PatG) und insoweit der weitere von der Ein-

sprechenden vorgetragene Widerrufsgrund ebenfalls Erfolg gehabt hatte.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu (8 99 Abs. 2, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgen-

den Verfahrensmangel durch substanziierten Vortrag gertigt wird (8 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschlieRende Gericht war nicht vorschriftsmafig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-

nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich

oder stillschweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen,
bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt

worden sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (8 102
Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizier-
ten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Ubertragung in
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3
Nr.1 PatGi.V.m. 81, 8§ 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespa-
tentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist tber die auf der Internet-
seite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten
Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind
auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (83
BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten des Rechtsbeschwerdefihrers eingelegt werden (8§ 102
Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt Kirschneck Dr. Scholz Arnoldi

Hu


http://www.bundesgerichtshof.de/erv.html

