BUNDESPATENTGERICHT

20 W (pat) 34/13 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 19. August 2016

BESCHLUSS

In dem Einspruchsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 10 2004 020 995

BPatG 154
05.11



hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. Juli 2016 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Mayer, die Richterin Dorn sowie die Richter Dipl.-Ing. Albertshofer
und Dipl-Geophys. Dr. Wollny

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss
der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 17. November 2011 aufgehoben und das Patent
10 2004 020 995 widerrufen.

2. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 19. April 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einge-
gangene Patentanmeldung 10 2004 020 995.2 der P... GmbH & Co. KG ist am

3. Mérz 2008 durch Beschluss der Priufungsstelle fir Klasse GO5B das Patent
unter der Bezeichnung

.Meldegerat fur eine Sicherheitsschaltung”
erteilt worden. Veroffentlichungstag der Patenterteilung war der 24. Juli 2008.

Gegen das Patent ist durch die Einsprechende am 23. Oktober 2008 Einspruch
erhoben worden.



Auf den Einspruch hin hat die Patentabteilung 31 des DPMA das Patent
10 2004 020 995 mit am Ende der Anhorung vom 17. November 2011 verkinde-
tem Beschluss beschrankt aufrechterhalten. Die schriftliche Beschlussbegriindung
ist der Einsprechenden sowie der Patentinhaberin jeweils am 8. Februar 2012 zu-

gestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben die Einsprechende am 5. Marz 2012 und die Pa-

tentinhaberin am 7. Marz 2012 Beschwerde eingelegt.

Der Bevollmachtigte der Einsprechenden beantragt,

1. den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 17.11.2011 aufzuheben und das Patent
10 2004 020 995 in vollem Umfang zu widerrufen,

2. die Beschwerde der Patentinhaberin zurlickzuweisen.

Der Bevollmachtigte der Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 17.11.2011 aufzuheben wund das Patent
10 2004 020 995 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Ferner nimmt er den vor dem DPMA im Anhdrungstermin vom

17.11.2011 gestellten Hilfsantrag zurtick und erklart, dass er das Pa-
tent in der erteilten Fassung oder gar nicht beanspruchen méchte.

Des Weiteren regt der Bevollmachtigte der Patentinhaberin die Zulassung der
Rechtsbeschwerde zu folgender Rechtsfrage an:

,Ist die Ricknahme eines im patentamtlichen Einspruchsverfahren for-
mulierten und aufrechterhaltenen, aber noch nicht bestandskraftigen

Hilfsantrags im Beschwerdeverfahren zulassig?”



Das Patent umfasst insgesamt 11 Patentanspriiche. Der unabhéangige Anspruch 1
in der erteilten Fassung hat folgenden Wortlaut:

. Meldegerat fir eine Sicherheitsschaltung, mit
einem Eingangsteil (52) flr einen Betatiger (16), der
zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten
Zustand (16") wechselbar ist, mit zumindest einem
Schaltelement (34, 38) mit einem Eingang (38) und
einem Ausgang (42), und mit einem Steuerteil {30,
32), der dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand
des Betatigers (16) zu bastimmen und in Abhangig-
keit davon das zumindest eine Schaltelement (34,
36) so anzusteuern, dass ein am Eingang (38) anlie-
gendes Signal zum Ausgang (42) durchgeschaltet
ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Eingang
{38) des Schaltelaments (34, 36) intern mit einem
festen Potential, vorzugsweise einem High-Potential
(Ug), belegt ist."

Bezlglich des nebengeordneten Patentanspruchs 9 und der abhangigen Pa-
tentanspriche 2 bis 8 und 10 bis 11 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Der unabhéngige Anspruch 1 in der von der Patentabteilung 31 des DPMA — auf
der Grundlage des von der Patentinhaberin im Anhorungsstermin vom
17. November 2011 gestellten Hilfsantrags — beschrankt aufrechterhaltenen Fas-

sung hat folgenden Wortlaut (ohne Bezugszeichen):



Meldegerat fir eine Sicherheitsschaltung, mit einem Gehause mit einem Anschluss zum
Zufuhren einer Betriebsspannung, einem Masseanschluss, einem redundanten
Sicherheitseingang flr zwei externe Freigabesignale, und zumindest zwei weiteren Anschlissen,
an denen das Meldegerat extern verdrahtet werden kann, mit einem Eingangsteil flr einen
Betatiger, der zwischen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand wechselbar ist, mit
zwei redundanten Schaltelementen mit je einem Eingang und je einem Ausgang, der ein
Ausgangssignal des Meldegerates an einem der zwei weiteren Anschliisse bildet, und mit einem
Steuerteil, der dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand des Betatigers zu bestimmen und in
Abhangigkeit davon die Schaltelemente so anzusteuern, dass ein am jeweiligen Eingang
anliegendes Signal zum jeweiligen Ausgang durchgeschaltet ist, wobei der jeweilige Eingang der
zwei Schaltelemente intern mit einem festen Potential, vorzugsweise einem High-Potential, belegt
ist, wobei die externen Freigabesignale dem Steuerteil zugefihrt sind, wobei der Steuerteil die
zwei Schaltelemente auch in Abhangigkeit von den Freigabesignalen ansteuert, um zwei
Ausgangssignale zu erzeugen, die den Freigabesignalen nachgebildet sind, und wobei der
Steuerteil dazu ausgebildet ist, einen gerateinternen Funktionsfehler zu detektieren und mit Hilfe
von zumindest einem der redundanten Schaltelemente ein Datentelegramm in Form eines
Pulstelegramms an dessen Ausgang zu erzeugen, um auf diese Weise Nachrichten mit einem

Informationsgehalt von zahireichen Bit auf den vorhandenen Signalleitungen zu Gbertragen.”

Bezlglich des nebengeordneten Patentanspruchs 5 und der abhangigen Patent-

anspruche 2 bis 4 und 6 wird auf die Akte verwiesen.

Die Einsprechende und Beschwerdefiihrerin zu 1) hélt die Gegenstande aller An-
spruchsfassungen fir nicht patentfahig. Sie stutzt ihre Argumentation bezlglich
fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Téatigkeit insbesondere auf die fol-
gende im Verfahren befindliche Druckschrift, die auch in der mundlichen Ver-

handlung bertcksichtigt wurde:

DE 100 11 211 A1 (D9)

Die Patentinhaberin und Beschwerdefiuhrerin zu 2) halt den Gegenstand in der
erteilten Fassung fur patentfahig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.



Auf die zulassige Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdeflhrerin zu 1)
ist der Beschluss der Patentabteilung 31 des DPMA vom 17. November 2011 be-
reits aufgrund der Antragslage, die sich im Verfahren ergeben hat, ohne Sach-
prufung aufzuheben, da die Patentinhaberin und Beschwerdeflhrerin zu 2) den
diesem Beschluss zu Grunde liegenden — im Anhdrungstermin vor dem DPMA am
17. November 2011 gestellten — Hilfsantrag auf die beschréankte Aufrechterhaltung
des Patents zuriickgenommen hat. Da die Patentinhaberin selbst eine zulassige
Beschwerde gegen den vorgenannten Beschluss eingelegt hat, konnte sie nach
der auf ihrem Hilfsantrag beruhenden beschrankten Aufrechterhaltung des Patents
durch das DPMA im Einspruchsbeschwerdeverfahren wieder zur Verteidigung der
erteilten Fassung zurtickkehren (vgl. Busse, PatG, 7. Aufl., 8 59 Rn. 251, vor § 73
Rn. 41, 8 79 Rn. 42; Benkard, PatG, 11. Aufl., 8 59 Rn. 137; BPatGE 30, 64).

Die Beschwerde der Einsprechenden und Beschwerdefiihrerin zu 1) hat auch in-
soweit Erfolg, als sie den Widerruf des Patents in der nunmehr zu prifenden er-
teilten Fassung begehrt, da der Patentgegenstand in dieser Fassung nicht neu ist
(& 3 PatG).

1. Die Erfindung des Streitpatents betrifft gem&afR seiner Patentschrift ein
Meldegerat fur eine Sicherheitsschaltung und eine Sicherheitsschaltung zum
sicheren Abschalten einer gefahrbringenden Ablage (vgl. Streitpatent, Absatze
[0001] und [0002]).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 der erteilten Fassung kann folgenderma-

Ren gegliedert werden:

M1  Meldegerat fur eine Sicherheitsschaltung,



M1.1 mit einem Eingangsteil (52) fir einen Betétiger (16), der zwischen ei-
nem ersten und zumindest einem zweiten Zustand (16‘) wechselbar

ist,

M1.2 mit zumindest einem Schaltelement (34, 36) mit einem Eingang (38)

und einem Ausgang (42), und

M1.3 mit einem Steuerteil (30, 32), der dazu ausgebildet ist, einen aktuel-
len Zustand des Betéatigers (16) zu bestimmen und in Abh&ngigkeit
davon das zumindest eine Schaltelement (34, 36) so anzusteuern,
dass ein am Eingang (38) anliegendes Signal zum Ausgang (42)

durchgeschaltet ist, wobei

M1.4 der Eingang (38) des Schaltelements (34, 36) intern mit einem festen

Potential, vorzugsweise einem High-Potential (Ug), belegt ist.

2. Als Fachmann ist ein Diplomingenieur (FH) der Fachrichtung Elektrotechnik
mit fundierten Kenntnissen auf dem Gebiet des schaltungstechnischen Aufbaus
und der Verwendung von sicherheitsrelevanten Steuerungskomponenten anzuse-

hen. Die einschlagigen Normen und Fachbegriffe sind ihm bekannt.

Dieser Fachmann entnimmt der Streitpatentschrift fir den erteilten Patentan-

spruch 1 folgendes Verstandnis:

Fur die Absicherung einer gefahrbringenden Anlage stellen Meldegerate relevante
Eingangssignale bereit, die einer Sicherheitssteuerung oder in einfacheren Fallen
einem Sicherheitsschaltgerat zugefuhrt werden (vgl. Streitpatent, Abs. [0004]).
Dies bedeutet, dass ein Meldegerat — im Gegensatz zu einem Sicherheitsschalt-
gerat — Ublicherweise die Anlage nicht selbst abschaltet, sondern lediglich die
hierfiir erforderlichen Signale liefert. Meldegerate kénnen jedoch fiur kleine An-
wendungsfalle Ubergeordnete Sicherheitssteuerungen auch Uberfliissig machen,
indem sie Uber ihre Ausgédnge einen Aktor aktivieren (vgl. Streitpatent,
Abs. [0028]).



Ein Betatiger, mittels dem die Anlage abgeschaltet werden kann, wechselt zwi-
schen einem ersten und zumindest einem zweiten Zustand (vgl. Streitpatent, Abs.
[0001]). Es kann sich hierbei beispielsweise um ein mechanisch bewegtes Stell-
glied (z. B. Schutztirschalter, Not-Aus-Schalter, End- oder Positionsschalter) han-
deln. Der Betétiger kann dabei in das Meldegerat integriert oder auch vom Melde-
gerat getrennt ausgefuhrt sein. Die Anbindung des Betétigers an das Meldegeréat
kann optisch, induktiv, kapazitiv oder auf eine beliebige andere Weise erfolgen
(vgl. Abs. [0028]).

Das Meldegeréat besitzt ein Eingangsteil fur diesen Betatiger, mit dessen Hilfe ein
Steuerteil (z. B. ein Mikroprozessor) dessen aktuellen Zustand bestimmen kann
(vgl. Streitpatent, Abs. [0047]). Das Steuerteil steuert in Abhangigkeit davon ein
Schaltelement so an, dass ein am Eingang des Schaltelements anliegendes Sig-
nal zum Ausgang des Schaltelements durchgeschaltet wird. Soweit das Merkmal
M1.4 fordert, dass der Eingang des Schaltelements ,intern* mit festem Potential
belegt ist, so bedeutet dies lediglich, dass an diesem Eingang ein festes Potential
(z. B. die Betriebsspannung) anliegt, da sich das Schaltelement in dem Meldege-
rat befindet, sich damit zwangsléaufig also auch der Eingang des Schaltelements

innerhalb des Meldegerats befinden muss.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist nicht

neu.

a) Aus der Druckschrift DE 100 11 211 Al (D9) ist ein Sicherheitsschaltgerate-
System 60 bzw. 60 mit zwei hintereinander geschalteten Sicherheitsschaltgera-
ten 20, 20° bekannt (vgl. D9, Figuren 3 und 6, Sp. 6, Z. 45 bis 46, Sp. 8, Z. 26 bis
32). Das Ausgangssignal des ersten Sicherheitsschaltgeréats 20 wird dabei tGber
die Leitungen 61 an den Eingang des zweiten Schaltgerats 20° geliefert. Um auch
Fehler in den beiden Leitungen 61 zwischen den beiden Sicherheitsschaltgeraten
20, 20' zu erkennen, werden diese Leitungen im Ausfihrungsbeispiel ebenfalls mit
einem Taktsignal beaufschlagt. Dies bedeutet, dass die Schaltelemente 30 im

Takt betrieben werden, so dass das an den Eingéngen 41, 42 anliegende Taktsig-



nal an den Ausgangsklemmen 44, 45 anliegt (vgl. D9, Sp. 8, Z. 58 bis 63). Mittels
des zweiten Sicherheitsschaltgerats 20° wird im Fehlerfall ein Relais zur Abschal-
tung der Anlage angesteuert (vgl. D9, Sp. 8, Z. 53 bis 57; Sp. 8, Z. 64 bis Sp. 9,
Z. 2). Das erste Meldegerat schaltet die Anlage damit nicht selbst ab, sondern
lefert die hierfur erforderlichen Signale an das Sicherheitsschaltgerat 20°. Somit
handelt es sich bei dem ersten Steuergerat 20 um ein Meldegerét fur eine Sicher-

heitsschaltung im Sinne der Streitpatentschrift (Merkmal M1).

Das bekannte Meldegerat 20 weist Eingénge 41,42 auf, an die ein Schalter 50,
z. B. ein Not-Aus-Schalter oder ein Schalter einer Schutztiriberwachung, mithin
ein Betatiger, angeschlossen ist (vgl. D9, Sp. 5, Z. 47 bis 60). In Ubereinstimmung
mit dem Anspruchsgegenstand weist das bekannte Meldegerat somit ein Ein-
gangsteil fUr einen Betatiger auf, der zwischen einem ersten und zumindest einem

zweiten Zustand wechselbar ist (Merkmal M1.1).

Ferner weist das bekannte Meldegerét ein Schaltelement 30 mit einem Eingang
und einem Ausgang (vgl. D9. Fig. 2, Bezz. 30, Merkmal M1.2) und ein Steuer-
teil 22 auf, das dazu ausgebildet ist, einen aktuellen Zustand des Betatigers (z. B.
Not-Aus-Schalter) zu bestimmen und in Abhangigkeit davon das zumindest eine
Schaltelement 30 so anzusteuern, dass ein am Eingang (des Schaltelements)
anliegendes Signal zum Ausgang (des Schaltelements) durchgeschaltet ist (vgl.
D9, Fig. 2, Bezz 22; Sp. 4, vorletzter Absatz, Sp. 5, Z. 30 bis 38; Merkmal M1.3).
Der Eingang des Schaltelements 30 ist dabei intern mit einem festen Potential
belegt (vgl. Fig. 2, Bezz. 30; der Emitter des Schalters liegt an ,Ug", Sp. 5, Z. 33
bis 38; Merkmal M1.4).

Samtliche Merkmale der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 sind somit aus
der Druckschrift DE 100 11 211 Al (D9) bekannt, so dass der darauf gerichtete
Gegenstand daher als nicht neu gilt.

b) Mit dem Patentanspruch 1 ist auch der nebengeordnete Patentanspruch 9

nicht gewéhrbar, da ein Patent nur so erteilt werden kann, wie es beantragt ist
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(vgl. BGH, Beschluss vom 26.09.1996 — X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektri-
sches Speicherheizgerat, m. w. N.).

Wegen der fehlenden Patentfahigkeit des selbstandigen Patentanspruchs 1 in der
erteilten Fassung ist das erteilte Patent auf die Beschwerde der Einsprechenden

zu widerrufen.

4. Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin, die sich lediglich auf die
Verteidigung des Patents in der erteilten Fassung bezieht, hat in der Sache aus
den oben unter Ziffer 3 genannten Grinden keinen Erfolg und ist daher zurtickzu-

weisen.

5. Die im Zusammenhang mit der Anregung der Zulassung der Rechtsbe-
schwerde durch die Patentinhaberin aufgeworfene Rechtsfrage wurde in diesem
Beschluss im Sinne der Patentinhaberin beurteilt, da der erkennende Senat die
Rucknahme des im patentamtlichen Einspruchsverfahren von der Patentinhaberin
gestellten Hilfsantrags auf die beschrankte Aufrechterhaltung des Patents flr
zulassig erachtet hat. Fur eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100

Abs. 2 PatG war daher bereits aus diesem Grund kein Raum.

6. Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann vorliegend ferner dahinge-
stellt bleiben, ob der elektronisch erstellte und signierte Beschluss des DPMA
maoglicherweise an Wirksamkeitsmangeln leidet (vgl. BPatG, Beschluss vom
12. Mai 2014 — 20 W (pat) 28/12, BIPMZ 2014, 355 — u. a. im Hinblick auf das
Erfordernis einer signierten Urschrift in der elektronischen Akte).



-11 -

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss des Beschwerdesenats steht den am Beschwerdeverfahren
Beteiligten die Rechtsbeschwerde zu (8 99 Absatz 2, § 100 Absatz 1, § 101 Absatz 1 des

Patentgesetzes).

Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn ge-
rugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-

fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3.  einem Beteiligten das rechtliche Gehdr versagt war,

4, ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder stillschweigend

zugestimmt hat,

5.  der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

0. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist

(8 100 Absatz 3 des Patentgesetzes).

Die Rechtsbeschwerde ist beim Bundesgerichtshof einzulegen (8 100 Absatz 1 des Pa-
tentgesetzes). Sitz des Bundesgerichtshofes ist Karlsruhe (§ 123 GVG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof schriftlich einzulegen (8§ 102 Absatz 1 des Patentgesetzes). Die Post-

anschrift lautet: Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe.

Sie kann auch als elektronisches Dokument eingereicht werden (8§ 125a Absatz 2 des
Patentgesetzes in Verbindung mit der Verordnung tber den elektronischen Rechtsverkehr
beim  Bundesgerichtshof und  Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom
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24. August 2007 (BGBI. I S. 2130)). In diesem Fall muss die Einreichung durch die Uber-
tragung des elektronischen Dokuments in die elektronische Poststelle des Bundesge-
richtshofes erfolgen (8 2 Absatz 2 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestiitzt werden, dass der Beschluss auf einer
Verletzung des Rechts beruht (8 101 Absatz 2 des Patentgesetzes). Die Rechtsbe-
schwerde ist zu begrinden. Die Frist fir die Begriindung betragt einen Monat; sie beginnt
mit der Einlegung der Rechtsbeschwerde und kann auf Antrag von dem Vorsitzenden

verlangert werden (8 102 Absatz 3 des Patentgesetzes). Die Begriindung muss enthalten:

1. die Erklarung, inwieweit der Beschluss angefochten und seine Abanderung

oder Aufhebung beantragt wird;
2. die Bezeichnung der verletzten Rechtsnorm;

3. insoweit die Rechtsbeschwerde darauf gestiitzt wird, dass das Gesetz in Be-
zug auf das Verfahren verletzt sei, die Bezeichnung der Tatsachen, die den
Mangel ergeben

(8 102 Absatz 4 des Patentgesetzes).

Vor dem Bundesgerichtshof missen sich die Beteiligten durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten vertreten lassen (8 102 Ab-
satz 5 des Patentgesetzes).

Dr. Mayer Dorn Albertshofer Dr. Wollny

Hu



