BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 29/17 Verkiindet am
16. Januar 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:160118B23Wpat29.17.0



betreffend das Patent 10 2004 006 988

hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Januar 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. StroBner sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Friedrich,
Dipl.-Phys. Dr. Zebisch und Dr. Himmelmann

beschlossen:

1. Der Beschluss der Patentabteilung 36 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 8. Dezember 2016 wird aufgeho-
ben.

2. Das Patent Nr. 10 2004 006 988 wird in vollem Umfang wi-

derrufen.

Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse HO1T des Deutschen Patent- und Markenamts hat
auf die am 12. Februar 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inan-
spruchnahme der inneren Prioritat auf die Anmeldung 103 55 628.1 vom
28. November 2003 eingereichte und mit der DE 102004 006 988 A1 am
30. Juni 2005 offengelegte Patentanmeldung 10 2004 006 988.3 durch Beschluss
vom 7. Oktober 2013 erteilt. Das mit der DE 10 2004 006 988 B4 als Streitpatent-
schrift veroffentlichte Patent 10 2004 006 988 umfasst 9 Anspriche (1 selbstandi-
gen und 8 abhangige Anspriiche) und tragt die Bezeichnung ,Uberspannungs-
schutzeinrichtung auf Funkenstreckenbasis, umfassend mindestens zwei in einem
druckdichten Gehause befindliche Hauptelektroden®. Der Veroffentlichungstag der

Patenterteilung ist der 6. Februar 2014.



Gegen das Patent hat die P... GmbH & Co. KG mit Schriftsatz vom

6. November 2014, beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag tber
Fax eingegangen, Einspruch erhoben und in ihrem Schriftsatz den vollstandigen
Widerruf des Patents beantragt. Zudem wurde eine Anhdrung beantragt. Die Ein-
sprechende hat sich dabei auf die Widerrufsgriinde der fehlenden Patentfahigkeit
(8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) und der mangelnden Ausfuhrbarkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 2
PatG) berufen. In einem weiteren Schriftsatz vom 10. Oktober 2016 hat die Ein-

sprechende nochmals zur Frage der Patentfahigkeit Stellung genommen.

Sie hat sich bei ihrer Begrindung im Hinblick auf die fehlende Patentfahigkeit auf

die folgenden Druckschriften gestutzt:

D1 DE 69019 167 T2;

D2  DE 199 52 004 A1;

D3 DE 1902214 A;

D4 DE 174 502 B;

D5 DE 10146 728 Al und
D6  DE 196 55 119 C2.

Die Druckschriften D2 und D3 waren dabei bereits im Patentprifungsverfahren

bertcksichtigt worden.

Auf den Einspruch hin hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom
18. Dezember 2015 beantragt, den Einspruch zurtickzuweisen. lhren Antrag hat
sie mit Schriftsatz vom 24. Februar 2016 begriindet, indem sie den Ansichten der
Einsprechenden in allen Punkten widersprochen und insbesondere ausgefihrt hat,
dass die Gegenstande der erteilten Anspriiche sowohl neu seien als auch auf ei-
ner erfinderischen Tétigkeit des Fachmanns beruhen. Insbesondere sei der von
der Einsprechenden eingefuhrte Stand der Technik nicht geeignet, dem Gegen-
stand des Streitpatents die erforderliche Patentfahigkeit zu nehmen.



Als Ergebnis der darauffolgenden Anhoérung am 8. Dezember 2016 wurde das
Streitpatent durch Beschluss der Patentabteilung 36 des Deutschen Patent- und
Markenamts in der Anhdérung gemaf 8 61 Abs. 1 Satz 1 PatG in vollem Umfang

aufrechterhalten.

Die Patentabteilung hat in ihrer mit Anschreiben vom 11. Januar 2017 zugestellten
Beschlussbegrindung ausgefihrt, dass der gewerblich anwendbare Gegenstand
des Anspruchs 1 neu sei und auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns
beruhe. Auch offenbare das Patent die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass
ein Fachmann sie ausfuhren konne. Es sei deshalb das Patent in vollem Umfang
aufrecht zu erhalten. Die Beschlussbegriindung wurde sowohl der Einsprechen-

den als auch der Patentinhaberin am 16. Januar 2017 zugestellt.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung 36 hat die Einsprechende mit
Schriftsatz vom 15. Februar 2017, am selben Tag im Deutschen Patent- und Mar-
kenamt Uber Fax eingegangen, Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom
19. Dezember 2017 begrindet hat. Mit dieser Begrindung hat sie die weitere
Druckschrift

D8 Phoenix Contact News '98, S. 78 bis 80,

sowie vier, den in Druckschrift D8 beschriebenen Blitzstromableiter zeigende Pho-

tographien eingereicht.

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 18. April 2017 zwar beantragt, die Be-
schwerde zurtickzuweisen, eine sachliche Stellungnahme war ihr indes zu diesem
Zeitpunkt mangels einer Begrindung der Beschwerde der Einsprechenden nicht

maoglich.



Mit der Ladung vom 29. November 2017 zur mdindlichen Verhandlung am
16. Januar 2018 hat der Senat noch die Druckschrift

D7 DE 198 03 636 Al

als relevanten Stand der Technik genannt und zudem darauf hingewiesen, dass

die Bedeutung einiger Merkmale in der miindlichen Verhandlung zu erértern sei.

In der miundlichen Verhandlung am 16. Januar 2018 haben sowohl die Einspre-
chende als auch die Patentinhaberin ihre Standpunkte nochmals dargestellt und
insbesondere auch zur Bedeutung der einzelnen Merkmale der Patentanspriiche
ausfuhrlich Stellung genommen. Die Patentinhaberin hat zwei neue Satze Pa-
tentanspriche als Hilfsantrdge eingereicht, zu denen die Einsprechende in der

mundlichen Verhandlung Stellung genommen hat.

Die Einsprechende hat in der mindlichen Verhandlung beantragt:

1. Hauptantrag
Den Beschluss der Patentabteilung 36 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 8. Dezember 2016 aufzuheben
und das Patent Nr. 10 2004 006 988 in vollem Umfang zu

widerrufen.

2. Hilfsantrag
Hilfsweise die mindliche Verhandlung zu vertagen, um zu
den Gegenstanden der Anspriiche der Hilfsantrage der Pa-

tentinhaberin eine Nachrecherche durchfiihren zu konnen.



Die Patentinhaberin hat in der mindlichen Verhandlung beantragt:

1. Hauptantrag
Die Beschwerde zuriickzuweisen und das Patent
Nr. 10 2004 006 988 in vollem Umfang aufrecht zu erhalten.

2. Hilfsantrag |

Hilfsweise das Patent Nr. 10 2004 006 988 mit der Bezeich-

nung ,Uberspannungsschutzeinrichtung auf Funkenstre-

ckenbasis, umfassend mindestens zwei in einem druckdich-

ten Gehause befindliche Hauptelektroden“ dem Anmeldetag

12. Februar 2004 unter Inanspruchnahme der inneren Prio-

ritat 103 55 628.1 vom 28. November 2003 in beschranktem

Umfang aufrecht zu erhalten nach Mal3gabe folgender Un-

terlagen:

- Patentanspriiche 1 bis 8 gemafR Hilfsantrag I, Uber-
reicht in der mudndlichen Verhandlung am
16. Januar 2018;

- Beschreibung Absatze [0001] bis [0172],

- 10 Blatt Zeichnungen (16/25 bis 25/25) mit Figuren 1
bis 10 jeweils gemal} Patentschrift.

3. Hilfsantrag Il

Weiter hilfsweise das unter 2. genannte Patent in be-

schranktem Umfang aufrecht zu erhalten nach MalRgabe fol-

gender Unterlagen:

- Patentanspriiche 1 bis 8 gemald Hilfsantrag Il, Uber-
reicht in der mindlichen Verhandlung am
16. Januar 2018;

- die unter 2. genannten Beschreibungen und Zeichnun-

gen.



Der geltende, erteilte und von der Patentabteilung 36 aufrechterhaltene An-
spruch 1 nach Hauptantrag lautet (mit bei unverandertem Wortlaut eingefuigter, an

die Gliederung im Einspruchsverfahren angelehnter Gliederung):

,1.a) Uberspannungsschutzeinrichtung auf Funkenstreckenbasis,

aa) insbesondere fur Niederspannungs-Anwendungen,

b) umfassend

ba) mindestens zwei in einem druckdichten Gehause
bb) befindliche Hauptelektroden sowie
bc) mindestens eine Zundhilfselektrode,

c) wobei im Gehausevolumen eine Funktionsbaugruppe zum Redu-
zieren der Ansprechspannung der Funkenstrecke untergebracht
ist,

d) welche

da) mit einer der Hauptelektroden und
db) der Zundhilfselektrode in Verbindung steht,

dadurch gekennzeichnet, dass

e) die Funktionsbaugruppe zum Reduzieren der Ansprechspannung
der Funkenstrecke aus einer

ea) vollstandig in das druckdichte Gehause integrierten,
eb) aul3erhalb des Lichtbogen-Brennraums

f) befindlichen Reihenschaltung

fa) eines spannungsschaltenden Elements (4),
fb) einer Impedanz (3a) und
fc) einer Trennstrecke (e,) besteht,

g) wobei die Trennstrecke (e;) durch den Abstand der Zind-
hilfselektrode (3) zur néachstliegenden Hauptelektrode (2) gebil-
det ist und

h) ein Ende der Zundhilfselektrode (3) partiell in den Lichtbogen-

Brennraum hineinreicht,



) so dass beim Auftreten einer Uberspannung, welche die Summe
der Ansprechspannungen des Schaltelements (4) und der
Trennstrecke (e;) Ubersteigt,

ia) ein Strom Uber die Reihenschaltung von der ersten der
Hauptelektroden (1) zur zweiten Hauptelektrode (2) flief3t,

ib) mit der Folge, dass der die Trennstrecke (e,) Uberbriickende
Lichtbogen Ladungstrager zur sofortigen lonisation der
Trennstrecken zwischen den Hauptelektroden (1, 2) bereit-
stellt, wodurch die Spannungsfestigkeit dieser Trennstrecke
veringert ist und

ic) aufgrund des mit der Stromstarke steigenden Spannungsab-
falls an der Impedanz (3a) ein Uberschreiten der reduzierten
Spannungsfestigkeit der Trennstrecke zwischen den Haupt-
elektroden eintritt,

id) wodurch das gewinschte Zinden der Funkenstrecke er-

folgt.”

Anspruch 1 nach Hilfsantrag |, bei dem u.a. die Merkmale des Unteran-
spruchs 9 aufgenommen wurden, lautet (mit bei unverandertem Wortlaut ein-

gefugter, an die Gliederung im Einspruchsverfahren angelehnter Gliederung):

,1.a) Uberspannungsschutzeinrichtung auf Funkenstreckenbasis,
aa') fur Niederspannungs-Anwendungen,
b) umfassend
ba) mindestens zwei in einem druckdichten Gehause
bb) befindliche Hauptelektroden sowie
bc) mindestens eine Zindhilfselektrode,
c) wobei im Gehausevolumen eine Funktionsbaugruppe zum Redu-
zieren der Ansprechspannung der Funkenstrecke untergebracht
ist,

d) welche



da) mit einer der Hauptelektroden und
db) der Zundhilfselektrode in Verbindung steht,

dadurch gekennzeichnet, dass

e)

f)

9)

h’)

die Funktionsbaugruppe zum Reduzieren der Ansprechspannung

der Funkenstrecke aus einer

ea') vollstandig in das druckdichte, als metallische Kapselung

ausgebildete Gehause integrierten,

eb) aulerhalb des Lichtbogen-Brennraums

befindlichen Reihenschaltung

fa)
fb)
fc)

eines spannungsschaltenden Elements (4),
einer Impedanz (3a) und

einer Trennstrecke (e,) besteht,

wobei die Trennstrecke (e;) durch den Abstand der Zind-

hilfselektrode (3) zur né&chstliegenden Hauptelektrode (2) gebil-

det

ga)

gb)

sowie zur Reduzierung der Ansprechspannung der Trenn-
strecke (e;) diese als diinne, abbrandfeste Isolierfolie, ab-
brandfeste Lackbeschichtung oder diinne Isolierschicht aus-
gebildet ist,

alle fir das Ansprechverhalten funktionsrelevanten Teile

nicht der direkten Lichtbogeneinwirkung ausgesetzt sind und

einzig ein Ende der Zundhilfselektrode (3) sich partiell im Licht-

bogen-Brennraum befindet,

so dass beim Auftreten einer Uberspannung, welche die Summe

der Ansprechspannungen des Schaltelements (4) und der

Trennstrecke (e;) Ubersteigt,

ein Strom Uber die Reihenschaltung von der ersten der
Hauptelektroden (1) zur zweiten Hauptelektrode (2) fliefl3t,

mit der Folge, dass der die Trennstrecke (e;) tberbrickende
Lichtbogen Ladungstrager zur sofortigen lonisation der

Trennstrecke (e1) zwischen den Hauptelektroden (1, 2) be-
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reitstellt, wodurch die Spannungsfestigkeit dieser Trennstre-
cke verringert ist und

ic) aufgrund des mit der Stromstarke steigenden Spannungsab-
falls an der Impedanz (3a) ein Uberschreiten der reduzierten
Spannungsfestigkeit der Trennstrecke zwischen den Haupt-
elektroden eintritt,

id) wodurch das gewinschte Zinden der Funkenstrecke er-

folgt.”

Neben der Aufnahme neuer Merkmale ga) und gb) wurden demnach Verande-

rungen in den Merkmalen aa), ea), h) und ib) vorgenommen.

Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il wurden weitere Veranderungen gegeniber
Anspruch 1 nach Hilfsantrag | in den Merkmalen ea’) und ib‘) vorgenommen.

Sie lauten dort;

ea") ,vollstdndig in das druckdichte, als druckfeste Kapselung fur
das Beherrschen von Driicken bis zu mehreren 10 bar in-
folge der Belastungen der Funkenstrecke bei Blitzen und
Netzfolgestromen ausgelegten Gehéause integrierten,*”

ib*) ,mit der Folge, dass der die Trennstrecke (e,) Uberbriickende
Lichtbogen Ladungstrager in den Innenraum der Funken-
strecke einbringt zur sofortigen lonisation der Trennstrecke
(e1) zwischen den Hauptelektroden (1, 2) bereitstellt,
wodurch die Spannungsfestigkeit dieser Trennstrecke verrin-
gert ist und”

Zu den auf den jeweiligen Anspruch 1 direkt oder indirekt rickbezogenen Unter-
anspruchen der einzelnen Antrdge sowie zu den weiteren Einzelheiten wird auf

den Akteninhalt verwiesen.
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Die fristgerecht eingegangene Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig und
auch erfolgreich, denn das Patent wird vollstdndig widerrufen, da es die mit den
Ansprichen 1 aller drei Antrage beanspruchten Erfindungen nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiuhren kann (8 21 Abs. 1 Nr. 2
PatG).

1. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem Verfahrens-
stadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prifen (vgl. Schulte/Moufang PatG,
10. Aufl., 8 59 Rdn. 51 und 150 bis 152, BGH GRUR 1972, 592 — ,Sortiergerat®).
Vorliegend ist der form- und fristgerecht erhobene Einspruch zulassig, weil sowohl
zu dem geltend gemachten Einspruchsgrund der mangelnden Patentfahigkeit auf
Grund fehlender erfinderischer Tatigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. 8§ 4 PatG)
als auch zu dem Einspruchsgrund der mangelnden Ausfihrbarkeit (§ 21 Abs. 1
Nr. 2 PatG) substantiiert Stellung genommen wurde. So hat die Einsprechende
angegeben, wie es bei dem erteilten Anspruch 1 zu einer mangelnden Ausfihr-
barkeit seiner Lehre kommt. AuRerdem hat sie genau angegeben, wo welche
Merkmale des Gegenstands des unabhangigen Anspruchs 1 in den einzelnen
Druckschriften offenbart seien, und wie sich der Gegenstand des Anspruchs 1
durch Zusammenschau der Druckschriften in naheliegender Weise ergebe. Auch
wenn zu den Unteranspriichen nicht Stellung genommen wurde, sind dennoch die
Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, im Einzelnen aufgeftihrt (§ 59 Abs. 1
Satz 4 PatG). Die Patentabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts und
auch die Patentinhaberin wurden demnach in die Lage versetzt, ohne eigene
Nachforschungen festzustellen, ob die behaupteten Einspruchsgriinde vorliegen
(vgl. hierzu BGH BIPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs. 1 - ,Epoxidation®;
Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., 8 59 Rdn. 83 bis 88).
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2. Das Streitpatent betrifft eine Uberspannungsschutzeinrichtung auf Funken-
streckenbasis, umfassend mindestens zwei in einem druckdichten Gehéuse be-
findliche Hauptelektroden sowie mindestens eine Zundhilfselektrode, wobei im
Gehausevolumen eine Funktionsbaugruppe zum Reduzieren der Ansprechspan-
nung der Funkenstrecke untergebracht ist, welche mit einer der Hauptelektroden
und der Zundhilfselektrode in Verbindung steht.

Gemal der Beschreibungseinleitung des Streitpatents gehe der Trend bei der
Entwicklung elektrischer und elektronischer Anlagen hin zu groRerer Kompaktheit
und geringeren Aul3enabmessungen. Gleichzeitig steige aber die Empfindlichkeit
gegenuber inneren und auBeren Uberspannungen derartiger Anlagen. Darliber
hinaus bestehen der Wunsch und auch die Notwendigkeit nach einem mdéglichst
storungsfreien Betrieb von elektrischen und elektronischen Einrichtungen, woraus

sich neue Anforderungen an die Uberspannungsschutztechnik ergeben.

So seien Uberspannungsableiter mit reduzierter Ansprechspannung z. B. aus der
DE 199 52 004 A1 (= Druckschrift D2) oder der DE 198 03 636 A1 bekannt ge-
worden. Um die Anlagen noch kompakter zu gestalten, verstarke sich in den letz-
ten Jahren die Tendenz, Blitzstromableiter zum Grobschutz und Uberspannungs-
ableiter zum Feinschutz ohne die friher Ubliche Entkopplung Uber Kabelstrecken
bzw. durch speziell bemessene Induktivitaten direkt rAumlich nebeneinander an-

zuordnen.

Damit das leistungsschwachere Feinschutzelement nicht zwangsweise bei einer
solchen kompakten Anordnung Uberlastet werde, ergdben sich spezielle Anforde-
rungen an den Blitzstromableiter bzw. das Grobschutzelement. Zur Realisierung
dieser Aufgabenstellung sei es bekannt geworden, separate und extern an die
Blitzstromableiter auf Funkenstreckenbasis angekoppelte, zum Teil recht kom-
plexe Zundhilfen einzusetzen. Gemald DE 199 52 004 A1 Ubernahmen diese
Zundhilfen unter bestimmten Bedingungen auch Funktionen oder Teilfunktionen

des Feinschutzes.
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Im Allgemeinen seien die Ziindhilfen bei leistungsfahigen Uberspannungsableitern
fur den Einsatz in Niederspannungsnetzen zwischen L (Phase) und N (Nullleiter)
bzw. auch N und PE (Schutzleiter) als aktive Ziundhilfen ausgefiihrt. Diese Zind-
hilfen generierten mit Hilfe eines Impulsibertragers eine hohe Zindspannung,
durch welche bei einer typischen Dreielektroden-Funkenstreckenanordnung eine
der Teilstrecken Uberschlagen werde.

Nachteilig bei einer solchen Losung seien einerseits der zum Teil beachtliche
Platzbedarf der Zundhilfe, die in der Regel aus einer Vielzahl von Bauelementen
bestehe, und andererseits die sich daraus ergebenden Stérfaktoren.

Der Platzbedarf dieser Ziindeinrichtung schrénke bei den relativ geringen Abmes-
sungen der Uberspannungsableiter die konstruktiven Moglichkeiten fiir das Haupt-
funktionselement, namlich die eigentliche Funkenstrecke ein. Diese Ein-
schrankung betreffe nicht nur das allgemein zur Verfigung stehende Volumen,
sondern auch die Notwendigkeit der erforderlichen zusatzlichen Kontaktierung

einer dritten Elektrode.

Gegenuber einer einfachen Funkenstrecke ohne Zindhilfe ergebe sich derzeit
eine Vielzahl an zusatzlichen Stérquellen. In der Funkenstrecke an sich musse
nicht mehr nur die Funktion einer Trennstrecke gewahrleistet werden, sondern die
Funktion von zwei oder sogar drei Trennstrecken zwischen der Dreielektroden-
Anordnung. Komme es zu Schadigungen einer dieser Trennstrecken, bestehe die
Gefahr des Versagens des Ableiters. Hierbei kbnne es zu Schaden innerhalb der
Funkenstrecke, aber auch der Zundhilfe selbst kommen. Dies kbnne insbesondere
bei Uberlastungen der Ziindhilfe schnell zu einer Zerstérung des gesamten Ablei-
ters und zu einer Gefahrdung benachbarter Elemente fihren. Selbiges ist jedoch
nicht nur bei Beschadigungen innerhalb der Funkenstrecke, sondern auch bei St6-
rungen wie Erschitterungen, Schwingungen, Abbrand, mangelhafte Installation
und so weiter, Beschadigungen oder Korrosion der Kontakte der Zindeinrichtung

mit den Hauptanschlissen bzw. den Verbindern zur Funkenstrecke durchaus
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maoglich. Schlechte oder gealterte Kontaktstellen konnen auf3erhalb der Funken-
strecke zur Funkenbildung und letztendlich zum Auf3eniberschlag der Funken-

strecke fuhren.

Zwar gebe es durchaus Mdglichkeiten, die Zindhilfen vor Uberlastung zumindest
teilweise zu schitzen, jedoch bedeuteten solche Maflinahmen, wie beispielsweise
in der DE 199 14 313 Al gezeigt, nur weiteren, kostenintensiven Aufwand und
Platzbedarf.

Bei all den erlauterten Schwierigkeiten sei jedoch eine Zundhilfe fur gewlnschte
tiefe Schutzpegel unabdingbar. Die allgemeine Reduktion des Abstands der
Hauptelektroden, wie dies bei alteren Geraten des Standes der Technik der Fall
gewesen sei, sei bei modernen Ableitern nicht zielfihrend, da bei den Ublichen
geometrischen Bedingungen die erforderlichen Abstande nicht realisierbar seien
bzw. diese eine deutliche Verschlechterung der erreichbaren Stol3stromwerte be-

deuteten.

Bei der DE 101 57 817 A1 werde eine Anordnung fir eine Trennfunkenstrecke
vorgestellt, bei welcher eine konventionelle aktive Zindhilfe mit einem Impuls-
Ubertrager in einem von den Elektroden kammerférmig umschlossenen Gehause
integriert sei. Diese Anordnung habe jedoch den Nachteil, dass eine aktive Zind-
hilfe notwendig sei, wodurch der Platzbedarf und die Stéranfalligkeit stiegen. Die-
se sichere Funktionsweise aktiver Zundhilfen werde z. B. unter anderem durch
Veranderung der Ansprechwerte und des Isolationswerts der einzelnen Trenn-
strecken gestort. Da diese Erscheinungen mit der Anzahl und der H6he der Be-
lastungen zundhmen, konne dies zur thermischen Uberlastung bzw. sogar zum
Versagen der Zindhilfe fiihren. Die Gefahr der thermischen Uberlastung erhohe
sich bei der oben erwahnten Anordnung zusatzlich durch die mangelnde Kihlung
bzw. auch durch die Aufheizung infolge des Leistungsumsatzes in der Funken-

strecke und damit der Zindeinrichtung bei Belastungen.
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Die Ausfihrung der Elektroden gemald DE 101 57 817 A1 musse zudem relativ
grol3 sein, damit einerseits die Zindhilfe aufgenommen werden kdnne und ande-
rerseits die Zundhilfe vor einer Temperatureinwirkung der thermisch stark belas-
teten Elektroden geschitzt sei. Des Weiteren bestehe die Notwendigkeit des
Kraftschlusses zur Herstellung reproduzierbarer Abstdnde der Teilfunkenstrecken
zwischen den Elektroden, wodurch die Zindhilfe nicht nur thermisch, sondern
auch durch mechanische Kréfte belastet werde. Ebenfalls traten starke dynami-
sche Belastungen zwischen den Elektroden beim Ansprechen der Funkenstrecke
auf. Weitere Einschréankungen ergaben sich bei dieser Anordnung bei dem Einsatz
in einer Funkenstrecke fur Netzanwendungen. Im Gegensatz zur Trennfunken-
strecke mussten Netzfunkenstrecken Folgestrome im kA-Bereich beherrschen und
l6sen, wodurch nicht nur weitere und insbesondere langer einwirkende thermische
Belastungen auftraten, sondern auch entsprechende Folgestrom ldschende bzw.
sogar Folgestrom begrenzende Mal3hahmen realisiert werden miussten. Insbe-
sondere hinsichtlich der Mdglichkeiten zur Begrenzung des Netzfolgestroms in
konventionellen Abmessungen der Uberspannungsableiter fiir Netzanwendung,
welche im Allgemeinen kleiner als Trennfunkenstrecken seien, fihre eine Anord-
nung, wie in der DE 101 57 817 Al vorgestellt, zu extremen Einschrankungen bei

der Wahl einer geeigneten Methode zur Strombegrenzung.

In der DE 195 10 181 A1 werde eine Ziundhilfe aus einer ersten Funkenstrecke,
welche der Ziindung eines Uberschlags diene, und einer zweiten Funkenstrecke,
welche der ersten parallel geschaltet sei und der Loschung des Folgestroms die-
ne, vorgestellt. Weiterhin werde dort auf die Integration einer passiven, einfachen
Zundhilfe in einer Funkenstrecke verwiesen. Bei den dargestellten Funken-
strecken diene die erste Funkenstrecke der Einstellung der Ansprechspannung
und der entstehende Funke der Vorionisation der zweiten, langeren und strom-
tragfahigeren Funkenstrecke. Infolge der Vorionisation und des Spannungsabfalls
Uber der mit der Funkenstrecke in Reihe geschalteten Impedanz werde die zweite
Funkenstrecke geziindet. Die zweite Funkenstrecke besitze im Gegensatz zur ers-
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ten Funkenstrecke eine hohe Stol3strom-Tragfahigkeit und ein gutes Folgestrom-

Loschvermdgen.

Nachteilig sei bei dieser Losung jedoch, dass die erste Funkenstrecke den thermi-
schen Belastungen infolge des Lichtbogens und auch den Verunreinigungen in-
folge der Belastungen ausgesetzt sei. Das Einhalten von niedrigen und nahezu
konstanten Ansprechspannungen werde hierdurch erschwert oder unmdglich. Bei
einer rAumlich getrennten Anordnung von erster und zweiter Funkenstrecke kénne
zwar die Einhaltung eines niedrigen Ansprechwerts gewdahrleistet werden, nach-
teilig sei jedoch, dass auf die Vorionisation der zweiten Funkenstrecke zur Herab-
setzung der Ansprechspannung verzichtet werden misse. Dadurch musse der
Spannungsabfall Uber der Impedanz bis zum Erreichen der unverminderten An-
sprechspannung der zweiten Funkenstrecke erhdht werden. Sollen niedrigere An-
sprechwerte der gesamten Funkenstrecke erreicht werden, wirden die Wahl und
die Leistungsfahigkeit der zweiten Funkenstrecke nach DE 195 10 181 C1 einge-
schrankt (vgl. Abs. [0001] bis [0019] der Streitpatentschrift).

Vor diesem Hintergrund und weiterem in der Patentschrift beschriebenen Stand
der Technik liegt dem Streitpatent als technisches Problem die Aufgabe zugrunde,
eine Uberspannungsschutzeinrichtung auf Funkenstreckenbasis, insbesondere fir
Niederspannungsanwendungen, anzugeben, umfassend mindestens zwei in ei-
nem druckdichten Geh&use befindliche Hauptelektroden sowie mit mindestens
einer Zundhilfselektrode, welche mogliche Stérquellen zwischen Zindhilfe und
Funkenstrecke vermeidet und die prinzipiell bei allen bekannten Verfahren zur
Folgestromléschung, Folgestrombegrenzung oder aber auch der Vermeidung von
Folgestromen bei Funkenstrecken einsetzbar ist. Die anzugebende Losung soll
also universelle Applikationen, und zwar unabhéngig von der konkreten Elektro-

dengeometrie gestatten (vgl. Abs. [0033] der Streitpatentschrift).
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Diese Aufgabe wird durch die Uberspannungsschutzeinrichtungen auf Funken-
streckenbasis nach den Ansprichen 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrage |

und Il gelost.

3. Die Lehre des erteilten und von der Patentabteilung 36 aufrechterhaltenen
Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht ausfuihrbar (8§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Eine
Uberprifung der Zulassigkeit der Anspriiche des Hauptantrags entzieht sich dem
Senat, da diese nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor der Patentabtei-
lung war (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., 8 59 Rdn. 196, BGH GRUR 95,
333 — ,Aluminium-Trihydroxid®).

Der eine Uberspannungsschutzeinrichtung auf Funkenstreckenbasis beanspru-
chende Anspruch 1 nach Hauptantrag beschreibt den Aufbau der Uberspan-
nungsschutzeinrichtung, eine Funktionsbaugruppe und die Arbeitsweise der Uber-
spannungsschutzeinrichtung. So weist die Einrichtung mindestens drei Elektroden
auf, zwei Hauptelektroden und eine oder auch mehrere Zindhilfselektroden
(Merkmale bb) und bc)). Diese Elektroden befinden sich in einem druckdichten
Gehéause.

Gemald den Ausfuhrungen der Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung
unterscheidet der Fachmann, ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur der Fach-
richtung Elektrotechnik oder ein Physiker mit Hochschul- oder Fachhochschulab-
schluss, der mit der Entwicklung von Uberspannungsschutzeinrichtungen auf Fun-
kenstreckenbasis betraut ist, zwischen ausblasenden und gekapselten Uberspan-
nungsschutzeinrichtungen. Bei den ausblasenden Uberspannungsschutzeinrich-
tungen besitzen diese kein Gehause oder ein Gehause, das es auf Grund seiner
Offnungen erlaubt, dass heiBes Gas oder sogar Plasma aus der Einrichtung in die
Umgebung derselben austreten kann, was zu einer Beschadigung benachbarter
Bauteile oder sogar zur Geféahrdung in der N&he befindlicher Personen flhren
kann. Bei gekapselten Uberspannungsschutzeinrichtungen besitzen diese dage-

gen ein Gehéause oder eine Verkapselung, die ein Austreten von heil3em Gas ver-
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hindert. Dieses Gehause kann druckdicht sein. Druckdicht bedeutet dabei, dass,
soweit dies technisch moglich ist, kein Gas aus dem Gehause austreten oder von
auflen in es hineintreten kann. Innenraum und AufRenraum sind somit, wie bei ei-

nem Fahrradschlauch, hermetisch voneinander getrennt.

Genau wie bei einem druckdichten Fahrradschlauch bedeutet dies aber nicht,
dass das Gehause auch druckfest ist, denn ein druckdichtes Geh&use kann sich,
wie auch ein druckdichter Fahrradschlauch, unter der Druckeinwirkung verformen.
Ein Gehause, das sich unter Druckeinwirkung nicht verformt, ist zusatzlich auch
druckfest. Ein druckfestes Gehduse dagegen muss nicht notwendigerweise auch
druckdicht sein. Dies bedeutet, dass ein solches druckfestes Gehause einen
Druck, der sich innerhalb des Gehaduses aufbaut, ohne dass sich das Gehause
merklich verformt oder sogar aufplatzt, wie in den Absatzen [0051] und [0052] so-
wie [0115] und [0116] beschrieben, durch Druckausgleichsoffnungen oder min-

destens teilweise gasdurchlassige Gehausematerialien abbauen kann.

Beansprucht wird in Anspruch 1 aller Antrage ein druckdichtes Gehause (Merkmal
ba)), also ein Gehé&use, bei dem unter normalen Betriebsbedingungen kein
Gasaustausch seines Innenraums mit der Umgebung stattfindet. Gemald An-
spruch 1 nach Hilfsantrag Il ist dieses Gehause zusatzlich auch noch druckfest fir
das Beherrschen von Driucken bis zu mehreren 10 bar (Merkmal ea“)), was be-
deutet, dass sich das druckdichte Gehause auch nicht wesentlich verformt.

Die Erklarung der Patentinhaberin ist auch mit der Beschreibung des Patents in-
soweit im Einklang, als der Begriff ,druckdicht” lediglich in der Verbindung mit der
Schilderung der in den Patentansprichen beanspruchten Erfindung benutzt wird
und ansonsten nur noch in Absatz [0115] der Streitpatentschrift vorkommt. Dort
wird der Vorteil von Druckausgleichsoffnungen erlautert, der darin bestehe, dass
verhindert werde, dass in einem druckdicht abgeschlossenen Volumen ein allméh-
licher Druckanstieg auftrete, wodurch die Berstfestigkeit der Funkenstrecke nach

mehrmaligen Belastungen uberschritten werden kénne. Es wird an dieser Stelle
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somit der Vorteil eines mit einer Druckausgleichso6ffnung versehenen Gehauses

gegeniber einem druckdichten Gehause geschildert.

Jedoch zeigen lediglich die Figuren 1, 8, 9 und 10 Uberspannungsschutzeinrich-
tungen mit einem druckdichten Gehause, denn die anderen Figuren zeigen einen
Kanal (11) Uber den ein Druckausgleich mit der Umgebung erfolgen kann (vgl.
Abs. [0115]). Letztere zeigen somit keine Ausfihrungsbeispiele der Erfindung,
auch wenn sie als ,Ausfuhrungsbeispiele” bezeichnet werden (vgl. Abs. [0076]).
Der Fachmann wird somit daraus anders als tblich schlie3en, dass mit ,Ausfuh-
rungsbeispiel” nicht notwendigerweise ein Ausfihrungsbeispiel der beanspruchten
Erfindung sondern ein Ausfuhrungsbeispiel einer méglicherweise auch nicht erfin-

dungsgemaRen Uberspannungsschutzeinrichtung gemeint ist.

Weiter beansprucht Anspruch 1 aller Antrdge eine Funktionsbaugruppe. Diese
Funktionsbaugruppe ist geeignet, die Ansprechspannung der Funkenstrecke zu
reduzieren (Merkmale c) und e)). Der Fachmann erkennt dabei, dass mit der
.Funkenstrecke” die Funkenstrecke zwischen den Hauptelektroden gemeint ist.
Die Funktionsbaugruppe befindet sich im Gehausevolumen (Merkmal c)) und be-
steht aus einer Reihenschaltung (Merkmal f)) eines spannungsschaltenden Ele-
ments (Merkmal fa)), einer Impedanz (Merkmal fb)) und einer Trennstrecke
(Merkmal fc)). Die Trennstrecke wird weiter dadurch definiert, dass sie durch den
Abstand der zZundhilfselektrode zur n&chstliegenden Hauptelektrode gebildet wird
(Merkmal g)). Der Fachmann versteht bei Funkenstrecken unter der Trennstrecke
ublicherweise den Raum, durch den ab einer gewissen Spannung ein Uberschlag

erfolgen und damit der Funken gebildet werden kann.

Die Funktionsbaugruppe ist vollstandig in das druckdichte Geh&ause integriert
(Merkmal ea)) und auRRerhalb des Lichtbogen-Brennraums (Merkmal eb)). Dies
bedeutet, dass sich auch die Trennstrecke aul3erhalb des Lichtbogen-Brennraums
befindet.
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Gleichzeitig reicht ein Ende der Zundhilfselektrode, die die Trennstrecke definiert,
partiell in den Lichtbogen-Brennraum hinein. Hier stellt sich dem Fachmann nun,
ausgehend vom Anspruchstext, die Frage, wie eine Zindhilfselektrode gestaltet
und angeordnet werden kann, die mit einem Ende in den Lichtbogen-Brennraum
hineinreicht, sich demnach nicht auf3erhalb des Lichtbogen-Brennraums befindet,
gleichzeitig eine Trennstrecke festlegen kann, die sich auf3erhalb des Lichtbogen-
Brennraums befindet und dabei die Ansprechspannung der Funkenstrecke redu-

ziert.

Die Ausfuihrungsbeispiele beantworten dem Fachmann diese Fragestellung nicht,
denn keine der Figuren zeigt gleichzeitig eine Zundhilfselektrode, die mit einem
Ende patrtiell in den Lichtbogen-Brennraum hineinreicht, und bei der gleichzeitig
die Trennstrecke sich auf3erhalb des Lichtbogen-Brennraums befindet. So reicht
beim in der Fig. 1 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel, bei dem der Lichtbogen-Brenn-
raum zudem nicht deutlich begrenzt ist, die Hilfselektrode (3) deutlich in den Licht-
bogen-Brennraum hinein, jedoch befindet sich auch die Trennstrecke (e;) eindeu-
tig innerhalb des Lichtbogen-Brennraums.

Beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 2 reicht die Zindhilfselektrode nicht in den
Lichtbogen-Brennraum hinein, sondern nur an diesen heran. Doch selbst wenn
man sich die Argumentation der Patentinhaberin aus der mundlichen Verhandlung
zu eigen machen wurde, dass auch dies bereits ein partielles Hineinreichen der
Zundhilfselektrode in den Lichtbogen-Brennraum darstelle, denn schlief3lich werde
kein Hineinragen beansprucht, so befindet sich die Trennstrecke, in der der zin-
dende Lichtbogen entsteht, immer noch im Lichtbogen-Brennraum, denn der zin-
dende Lichtbogen entsteht zwischen dem inneren Ende der Zundhilfselektrode (3)
und der durch das leitfahige Hartgas (10) verlagerten Oberflache der Hilfs-
elektrode (2) Uber die darunterliegende Isolierschicht (dunkle Linie) hinweg als
Gleitentladung im Lichtbogen-Brennraum (vgl. Abs. [0109] bis [0113]).
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Beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 reicht die Zindhilfselektrode zwar in den
Lichtbogenbrennraum hinein, doch liegt auch hier die Trennstrecke im Lichtbogen-
Brennraum, denn auch hier entsteht der zindende Lichtbogen uber die als

schwarze Linie eingezeichnete Isolierschicht hinweg im Lichtbogen-Brennraum.

Die Situation bei den Ausflihrungsbeispielen der Fig. 4 und 5 ist analog zu dem

aus Fig. 2.

Beim in Fig. 6 gezeigten Ausfihrungsbeispiel stellt sich dem Fachmann zunachst
die Frage, durch was der Lichtbogen-Brennraum begrenzt ist. Wird er durch feste
Materialien begrenzt, so reicht die Zundhilfselektrode wiederum an den Lichtbo-
gen-Brennraum heran und die Trennstrecke befindet sich wiederum im Lichtbo-
gen-Brennraum. Wird er abstrakter durch eine Linie vom Hartgas (10) zur Haupt-
elektrode (1) begrenzt, so reicht die Ziundhilfselektrode (3) nicht mit einem Ende in

den Lichtbogen-Brennraum hinein.

Fig. 7 stellt wiederum eine zu Fig. 2 analoge Situation dar.

Die Fig. 8 bis 10 zeigen Ausfuihrungsbeispiele mit einer Aufteilung der Hauptfun-
kenstrecke in Teilfunkenstrecken durch weitere Elektroden (20). Hier reicht die
Zundhilfselektrode bei einer Definition des Lichtbogen-Brennraums durch die von
den Distanzhaltern (21) und der Isolierung gebildete Linie nicht in den Lichtbogen-
Brennraum hinein. Wird eine Begrenzung des Lichtbogen-Brennraums durch feste
Materialien angenommen, so reicht die Hilfselektrode wiederum an den Lichtbo-
gen-Brennraum heran, und die Trennstrecke befindet sich wiederum im Lichtbo-

gen-Brennraum.

Es zeigt sich somit, dass keine der Figuren des Streitpatents ein Ausfiihrungsbei-
spiel der Erfindung zeigt, und auch keine der Figuren den Fachmann lehrt, wie alle
die Funktionsgruppe betreffenden Merkmale gleichzeitig erfullt werden kdnnen,

insbesondere, wie das Merkmal, dass ein Ende der Zundhilfselektrode partiell in
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den Lichtbogen-Brennraum hineinreicht (Merkmal h)) mit dem Merkmal, dass sich
die Funktionsbaugruppe, zu der auch die Trennstrecke gehort (Merkmal fc)), au-
Berhalb des Lichtbogen-Brennraums befindet (Merkmal eb)), vereinbar ist. Damit
ist die Erfindung, die mit Anspruch 1 nach Hauptantrag beansprucht wird, im
Streitpatent nicht so deutlich und vollstadndig offenbart, dass ein Fachmann sie
ausfuhren kann (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG).

Dabei nitzt es nichts, dass das Streitpatent nicht erfindungsgeméfRe Ausfih-
rungsbeispiele von Uberspannungsschutzeinrichtungen so deutlich und verstand-
lich beschreibt, dass ein Fachmann deren Aufbau und Funktionsweise problemlos
versteht und auch nacharbeiten kann. Denn der Fachmann benétigt eine Erkla-
rung, ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung oder zumindest eine Reihe von Bei-
spielen, die dazu geeignet sind, die Vereinbarkeit der beanspruchten Merkmale zu
lehren, so dass der Fachmann dann daraus oder zumindest durch die Zusam-
menschau der einzelnen Beispiele weiR, wie er die beanspruchte Uberspan-

nungsschutzeinrichtung ausfihren kann.

4. Auch die mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag | beanspruchte Erfindung ist im
Streitpatent nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie
ausfuhren kann (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Es kann somit dahingestellt bleiben, ob
die Anspriiche zulassig sind (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, 1.1 — ,Elastische
Bandage").

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag | wird die Trennstrecke durch das Merkmal ga),
dass diese zur Reduzierung der Ansprechspannung der Trennstrecke als dinne,
abbrandfeste Isolierfolie, abbrandfeste Lackbeschichtung oder dinne Isolier-
schicht ausgebildet ist, anders definiert, als der Fachmann sie Ublicherweise ver-
stehen wirde. Diese Definition Iost fir den Fachmann das Problem der Unverein-
barkeit der Merkmale eb) und g), denn zumindest Fig. 3 des Streitpatents zeigt
eine Zundhilfselektrode (3), deren Ende sich zweifellos partiell im Lichtbogen-

Brennraum befindet. Dort reicht zwar auch die Isolierschicht (dicke schwarze Linie
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unter der Zundhilfselektrode) in den Lichtbogen-Brennraum hinein, doch ist der
Fachmann in der Lage zu erkennen, dass er lediglich diese Isolierschicht kirzer
ausgestalten muss, so dass sie, wie beispielsweise in Fig. 2 gezeigt, an den Licht-

bogen-Brennraum heran und nicht in diesen hineinreicht.

Auch eine Interpretation der Reihenschaltung derart, dass ein spannungsschal-
tendes Element, eine Impedanz und die Isolierschicht als Trennstrecke in Reihe
geschaltet sind, wird der Fachmann noch vornehmen (Merkmale f), fa), fb), fc)).
Doch stellt sich dem Fachmann damit die Frage, wie diese Reihenschaltung, die
die Funktionsbaugruppe darstellt, dazu geeignet ist, die Ansprechspannung der
Funkenstrecke zu reduzieren (Merkmale c), e)). Denn diese Reihenschaltung kann
erst wirksam werden, wenn die Isolierschicht elektrisch durchbricht. Dies wird aber
bei den beschriebenen Beispielen nicht geschehen, denn vorher bricht bei allen
die weitere Trennstrecke zwischen dem Ende der Zundhilfselektrode und einer der
Hauptelektroden durch. Diese ist im Lichtbogen-Brennraum parallel zur Isolierung
geschaltet und zindet die Funkenstrecke zwischen den Hauptelektroden. Eine
Antwort auf die Fragestellung, wie die Zindelektrode und die Isolierschicht aus-
gefuhrt und angeordnet sein kénnen, um die Ansprechspannung mit Hilfe der die
Isolierschicht umfassenden Reihenschaltung zu reduzieren, gibt das Streitpatent

dem Fachmann demnach nicht.

Zudem ist fraglich, wie der in der Merkmalsgruppe i) beanspruchte Wirkmecha-
nismus mit einem Durchbruch der Isolierschicht vereinbar ist, da dieser Durch-
bruch, wenn Uberhaupt, tblicherweise fernab und ohne Verbindung zur Lichtbo-
gen-Brennkammer erfolgen wird. Wie der mit Merkmal ib) beanspruchte Wirkme-
chanismus fur diesen Fall erreichbar ist, lehrt das Patent den Fachmann somit

ebenfalls nicht.

Neben diesem Mangel in der Lehre des Streitpatents weist Anspruch 1 nach dem
Hilfsantrag | ein weiteres Merkmal auf, das zu einem Widerspruch fihrt. Dies ist

das Merkmal gb), das beansprucht, dass alle flr das Ansprechverhalten funktions-
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relevanten Teile nicht der direkten Lichtbogeneinwirkung ausgesetzt sind. Dieses
Merkmal wird in seiner Aussage eingeschrankt durch das Merkmal h*), dass einzig
ein Ende der zZiundhilfselektrode sich partiell im Lichtbogen-Brennraum befindet,
was zusammen mit Merkmal gb) ergibt, dass alle fir das Ansprechverhalten funk-
tionsrelevanten Teile mit Ausnahme des Endes der Zindhilfselektrode der direk-

ten Lichtbogeneinwirkung nicht ausgesetzt sind.

Zu den fur das Ansprechverhalten funktionsrelevanten Teilen gehért die Funkti-
onsbaugruppe, die aus einer Reihenschaltung eines spannungsschaltenden Ele-
ments, einer Impedanz und einer Trennstrecke besteht (Merkmale e), f), fa), fb),
fc)). Die Trennstrecke wird definiert durch die Zindhilfselektrode und eine der
Hauptelektroden. Folglich stellen auch die Zundhilfselektrode und die die Trenn-
strecke definierende Hauptelektrode jeweils ein flr das Ansprechverhalten funkti-
onsrelevantes Teil dar. Wahrend die Zindhilfselektrode oder zumindest deren En-
de der direkten Lichtbogeneinwirkung gemafl Merkmal h') ausgesetzt sein darf, ist
dies gemald Merkmal gb) bei der Hauptelektrode nicht so. Dies bedeutet, dass mit
dem Merkmal gb) auch beansprucht wird, dass eine der Hauptelektroden der di-
rekten Lichtbogeneinwirkung nicht ausgesetzt sein darf. Die Hauptelektroden sind
aber gerade die Elektroden zwischen denen sich der Lichtbogen ausbildet (Merk-
male ic), id)). Es kommt somit zu einem Widerspruch des Merkmals gb) mit den

Merkmalen ic) und id).

Der Fachmann miusste zur Auflésung des Widerspruchs nun entweder das Merk-
mal gb) oder die Merkmale ic) und id) unbeachtet lassen. Dies bedeutet, er muss-
te den Anspruch auf die eine oder die andere Weise auslegen. Denn zwar wird der
Schutzbereich eines Patents durch die Anspriiche bestimmt (§ 14 Satz 1 PatG),
jedoch sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Pa-
tentanspriche heranzuziehen (8 14 Satz 2 PatG). Dabei fordert die derzeitige
Rechtsprechung des BGH, dass immer eine Auslegung vorzunehmen ist (vgl.
BGH GRUR 2015, 875 — ,Rotorelemente” m. w. N.). Besteht jedoch ein Wider-

spruch zwischen zwei kontraren Mdglichkeiten, so kann dieser im Zuge der Ausle-
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gung nicht aufgeldst werden, denn dem Fachmann ist es nicht geboten, im Falle

zweier gegensatzlicher Moglichkeiten eine zu bevorzugen.

Auf Grund des Standes der Technik und seines Fachwissens wére der Fachmann
zwar meist in der Lage, eines der Merkmale, welche zueinander in Widerspruch
stehen, auszuwahlen, um zu einem nacharbeitbaren, funktionsfahigen Gegen-
stand zu kommen. Jedoch handelt es sich bei einem erteilten Patent um eine pa-
tentfahige Erfindung, die demzufolge Uber den Stand der Technik und das Fach-
wissen des Fachmanns hinausgeht, so dass es dem Fachmann gerade nicht ge-
boten ist, dartiber zu entscheiden, welches von zwei sich widersprechenden, fur
sich genommen verstandlichen Merkmalen er in sein Gegenteil verwandeln muss,
um die beanspruchte Erfindung ausfiihren zu kénnen. Es ware namlich denkbar,
dass die fir den Fachmann auf Grund seines Fachwissens gewdahlte Mdglichkeit
gerade diejenige ist, die bei der Erfindung nicht verwirklicht ist, und die erfinderi-
sche Tatigkeit gerade darin besteht, dass die Erfindung in diesem Punkt einen

neuen entgegengesetzten Weg geht.

Im vorliegenden Fall gibt es lediglich zwei Mdglichkeiten, namlich die Hauptelekt-
rode ist als funktionsrelevantes Teil entweder der Lichtbogeneinwirkung ausge-
setzt oder als Gegensatz dazu eben nicht. Auf Grund der Figuren konnte der
Fachmann zwar nun davon ausgehen, dass auch bei der Erfindung die Haupt-
elektrode der Lichtbogeneinwirkung ausgesetzt ist, doch stellt keine der Figuren,
wie bereits ausgefuhrt, ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung dar, so dass deren
Bedeutung fur die beanspruchte Erfindung nicht deutlich genug ist. Im Ubrigen
verbliebe selbst bei einer dahingehenden Auslegung fur den Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 immer noch die dann nicht erflllte Voraussetzung, dass in den Pa-
tentansprichen anzugeben ist, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden
soll (8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG). Diese Voraussetzung ist zwar kein Widerrufsgrund,
muss jedoch fur im Verfahren neu eingereichte Ansprtche erfillt sein.
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5. Das Patent offenbart auch die in Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il bean-
spruchte Erfindung nicht so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie aus-
fuhren kann (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG). Auch hier kann die Zul&ssigkeit der Anspri-
che dahingestellt bleiben (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, Il.1 — ,Elastische Ban-
dage").

Anspruch 1 des Hilfsantrags Il weist auf Grund der gleichen in Widerspruch zuei-
nander stehenden Merkmale die gleichen Méangel in der Ausfuhrbarkeit auf wie

Anspruch 1 nach Hilfsantrag I.

6. Eine Beurteilung der Lehren der Patentanspriche aller drei Antrédge gegen-
Uber dem Stand der Technik ertibrigt sich, da auf Grund der das Fehlen der Aus-
fuhrbarkeit verursachenden Widerspriiche kein auf Patentfahigkeit Gberprufbarer
Gegenstand vorliegt.

7. Bei dieser Sachlage war der Beschluss der Patentabteilung 36 aufzuheben
und das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen. Dem Antrag der Einspre-
chenden auf Vertagung der mindlichen Verhandlung zum Zwecke der Nach-
recherche war nicht nachzukommen, da, wie bereits ausgefihrt, eine Beurteilung
der beanspruchten Lehre gegentber dem Stand der Technik ohnehin nicht mog-

lich ist.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Verfahren Beteiligten - vorbehaltlich des
Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere einer Be-
schwer - das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechts-
beschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn einer der nachfol-
genden Verfahrensmangel gerugt wird, namlich

1. dass das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsméaRig besetzt
war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der
Auslibung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. dass einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Geset-
zes vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens
ausdrucklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung er-
gangen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. dass der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses

schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollméchtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen oder

durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmach-
tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des BGH. Informa-
tionen zum elektronischen Rechtsverkehr sind auf den Internetseiten des BGH
unter www.bundesgerichtshof.de/erv erhéltlich. Das elektronische Dokument ist
mit einer prufbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturge-
setz oder mit einer prufbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu verse-
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hen. Die rechtlichen Grundlagen, die technischen Rahmenbedingungen und die
Dateiformate des elektronischen Dokuments werden auf mit der Internetseite des
Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv verbundenen Internetseiten
bekannt gegeben.

Dr. StroRner Dr. Friedrich Dr. Zebisch Dr. Himmelmann
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