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BESCHLUSS

In der Einspruchsbeschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2018:161018B23Wpat44.16.0



betreffend das Patent 102 60 706

hat der 23. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Oktober 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 31 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 22. Juni 2016 wird aufgeho-

ben.

2. Das Patent Nr. 102 60 706 mit der Bezeichnung ,Transpon-
deraufnahme” dem Anmeldetag 23. Dezember 2002 wird in
beschranktem Umfang aufrechterhalten nach Mal3gabe fol-

gender Unterlagen:

- Patentanspriiche 1  bis 7, mit Hilfsantrag 4
gekennzeichnet, eingegangen am 2. August 2017,

- Beschreibung Absatze [0001] bis [0029],

- 1 Blatt Zeichnungen (Seite 6/6) mit Figuren 1 und 2,

jeweils gemal Patentschrift.

3. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurtickgewiesen.



Grinde

Die Priufungsstelle fir Klasse GO8B des Deutschen Patent- und Markenamts hat
auf die am 23. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte und mit der DE 102 60 706 A1 am 1. Juli 2004 offengelegte Patentanmel-
dung 102 60 706.0 durch Beschluss vom 27. September 2012 ein Patent erteilt.
Das mit der DE 102 60 706 B4 als Streitpatentschrift verdffentlichte Patent um-
fasst 7 Anspriche (1 selbstandigen und 6 abhéangige Anspriiche) und tragt die
Bezeichnung ,Transponderaufnahme®. Der Verdéffentlichungstag der Patentertei-
lung ist der 31. Januar 2013.

Gegen das Patent hat die B... Inc. mit Schriftsatz vom 29. April 2013,

im Deutschen Patent- und Markenamt am 30. April 2013 eingegangen, Einspruch
erhoben und in ihrem Schriftsatz den vollstandigen Widerruf des Patents bean-
tragt. Die Einsprechende hat sich dabei auf den Widerrufsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit (8§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) im Hinblick auf mangelnde Neuheit (8 3
PatG) und mangelnde erfinderische Tatigkeit des Fachmanns (8 4 PatG) berufen.
Fur den Fall, dass die Patentabteilung die Aufrechterhaltung des Patents beab-

sichtige, hat sie zudem eine Anhorung gemal § 59 Abs. 3 PatG beantragt.

Sie hat sich bei ihrer Begriindung und den spateren Stellungnahmen zu den Aus-

fuhrungen der Patentinhaberin auf die Druckschriften

D1 DE 10112601 A1,
D2 US 6 234 051 B1,
D3 US 4742 470;

D4 DE 19904 773 C1,
D5 DE 200 11 952 U1,
D6 DE 297 15 822 U1;



D7 WO 99/16 304 A1,
D8 JP 62-063 050 A,
D9  JP 4-027 599 A;
D10 JP 5-83866 U;

D11 JP 2000-304 870 A,
D12 DE 196 13 491 A1l;
D13 EP 1188 521 AZ;
D14 EP 1163974 Al;
D15 EP 1247 216 B1;
D16 DE 44 15 824 C1,
D17 DE 100 29 134 A1,
D17a US 2001/0 052 418 A1,
D18 DE 19510458 Al;
D19 DE 101 27 821 C1,;
D20 DE 19917 222 A1,
D21 EP 0535919 Az;
D22 DE 198 28 700 A1l;
D23 US 6 280 047 B1,
D24 US 6 223 633 B1,
D25 GB 2109 727 A;
D26 DE 4127176 A1,
D27 US 4463 788;

D28 US 5918513 A und
D29 CA 2268 302A1

gestutzt. Im Patentprifungsverfahren hatte die Prifungsstelle zuvor neben den
Druckschriften D1, D2 und D7 noch die Druckschrift DE 42 38 225 C2 genannt.

Auf den Einspruch hin hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom
11. Oktober 2013 den Ausfuhrungen der Einsprechenden widersprochen und be-

antragt, das Patent beschrankt im Umfang des mit diesem Schriftsatz eingereich-



ten Anspruchssatzes aufrechtzuerhalten. Fur den Fall, dass die Patentabteilung
beabsichtige, das Patent zu widerrufen, hat auch sie eine Anhérung vor der Pa-
tentabteilung beantragt. Nach einer Stellungnahme der Einsprechenden zu dem
mit diesem Schriftsatz eingereichten Anspruchssatz hat die Patentinhaberin mit
Schriftsatz vom 20. Juni 2016 zur Vorbereitung der Anhérung am 22. Juni 2016
vier weitere Anspruchsséatze als Hilfsantrage 1 bis 4 eingereicht.

In der darauffolgenden Anhorung vor der Patentabteilung 31 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts am 22. Juni 2016 hat die Patentinhaberin nochmals einen
neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag 5 und eine zugehdrige Beschreibung Uber-
reicht, auf deren Grundlage sie hilfsweise eine beschrankte Aufrechterhaltung des
Patents beantragt hat. Als Ergebnis der Anhdérung wurde das Streitpatent durch
Beschluss der Patentabteilung 31 am Ende der Anh6rung gemal 8§ 61 Abs.1
Satz 1 PatG im Umfang dieses Hilfsantrags 5 beschrankt aufrechterhalten.

Die Patentabteilung hat in ihrer mit Anschreiben vom 27. Juli 2016 zugestellten
Beschlussbegriindung ausgefuhrt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag von der Druckschrift D1 neuheitsschadlich vorweggenommen werde
(8 3 PatG). Die Gegenstande der Anspriche 1 der Hilfsantrage 1 bis 4 seien ur-
springlich nicht offenbart (8 38 PatG). Dies sei beim Gegenstand des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 5 anders. Da dieser Gegenstand zudem neu sei und
auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruhe, sei das Patent gemafl
Hilfsantrag 5 beschrankt aufrecht zu erhalten. Die Beschlussbegriindung wurde
sowohl der Einsprechenden als auch der Patentinhaberin am 1. August 2016 zu-

gestellt.

Gegen diesen Beschluss der Patentabteilung 31 hat die Einsprechende mit
Schriftsatz vom 29. August 2016, am selben Tag im Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingegangen, Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom
31. Januar 2017 begrundet hat. Mit ihrer Beschwerdebegrindung hat die Einspre-

chende noch die aus dem Patentprifungsverfahren bekannte Druckschrift



DE 42 38 225 C2 als Druckschrift D30 eingereicht und den vollstdndigen Widerruf

des Streitpatents beantragt.

Sie hat ausgefuhrt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 in der aufrecht erhalte-
nen Fassung uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der
sie ursprunglich eingereicht worden ist (8§ 38 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Zu-
dem sei der beanspruchte Gegenstand nicht neu und beruhe auf keiner erfinderi-
schen Tatigkeit des Fachmanns (88 3, 4 PatG).

Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 1. August 2017 unselbstandige An-
schlussbeschwerde erhoben. Sie hat mit diesem am Tag darauf eingegangenen
Schriftsatz den Ausfuhrungen der Einsprechenden widersprochen und zwolf An-
spruchssatze als Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 3, 3a und 4 bis 10 einge-
reicht, und eine Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage dieser An-

spruchssatze beantragt.

Die Einsprechende hat zu diesen Antragen in einem Schriftsatz vom
24. September 2018 ausfuhrlich Stellung genommen und dem Schriftsatz den In-
ternetseiten des ,Duden“ entnommene Erklarungen der Begriffe ,Werkzeug®, ,Ge-

hause*, ,Endmontage” und ,Montage" beigeflgt.

In der mundlichen Verhandlung am 16. Oktober 2018 haben sowohl die Patentin-
haberin als auch die Einsprechende ihre Standpunkte nochmals dargestellt. Die

Einsprechende hat in der mindlichen Verhandlung beantragt:

1. Den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Juni 2016 aufzuheben;

2. das Patent Nr. 102 60 706 mit der Bezeichnung , Transponderaufnahme*
und dem Anmeldetag 23. Dezember 2002 in vollem Umfang zu widerru-

fen.



Die Patentinhaberin hat in der mindlichen Verhandlung beantragt:

1. Den Beschluss der Patentabteilung 31 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Juni 2016 aufzuheben;

2. das Patent Nr. 102 60 706 mit der Bezeichnung ,Transponderaufnahme*
und dem Anmeldetag 23. Dezember 2002 in beschranktem Umfang auf-
recht zu erhalten nach Mal3gabe folgender Unterlagen:

- Patentanspriche 1 bis 7, mit Hilfsantrag4 gekennzeichnet,
eingegangen am 2. August 2017;

- Beschreibung Absatze [0001] bis [0029],

- 1 Blatt Zeichnungen (Seite 6/6) mit Figuren 1 und 2, jeweils gemaf3

Patentschrift.

Der geltende Anspruch 1 des mit Hilfsantrag 4 gekennzeichneten Anspruchssat-
zes lautet (Gliederung angelehnt an den Beschluss der Patentabteilung bei unver-

andertem Wortlaut eingefugt):

.M1 Tragbares motorbetriebenes Werkzeug (2)

M2 mit einem Gehause (4),

M2.1 welches in seinem Inneren sich bewegende Antriebs- oder Getriebe-
teile umschlief3t,

M2.2wobei an dem Gehause (4) eine Aufnahme (20a, 20b) vorgesehen ist,

M2.3in der ein Transponder (26a, 26b) aufgenommen ist,

M2.4 der insbesondere Teil eines Systems zum Diebstahlschutz ist,

M2.5 wobei die Aufnahme als Ausnehmung ausgebildet ist, und

M3 wobei die Aufnahme (20a, 20b) im endmontierten Zustand durch

M3.1eine Aussenseite (18) des Gehauses (4) und

M3.2 mindestens ein weiteres Bauelement (16) des Werkzeugs (2),

M3.2.1 das nach der Endmontage an der Aussenseite (18) dauerhaft
angebracht ist und



M3.2.2 das Gehause (4) im Bereich der Aufnahme (20a, 20b) Uberlappt,
begrenzt ist.

Zu den auf Anspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Ansprichen 2 bis 7

sowie zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die fristgerecht eingegangene Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig,
bleibt jedoch ohne Erfolg, wahrend die ebenfalls zulassige unselbstandige An-
schlussbeschwerde der Patentinhaberin insoweit Erfolg hat, als der Beschluss der
Patentabteilung 31 vom 22. Juni 2016 aufgehoben wird und das Patent wie von
ihr beantragt mit den zuletzt von der Patentinhaberin eingereichten und mit Hilfs-
antrag 4 gekennzeichneten Patentansprichen beschrankt aufrecht erhalten wird,
da der gewerblich anwendbare (8 5 PatG) und urspriinglich auch offenbarte (8 38
PatG) sowie den Schutzbereich des erteilten Patents nicht erweiternde (8 22
PatG) Gegenstand des Anspruchs 1 dieses Anspruchssatzes gegenuber dem
ermittelten Stand der Technik neu (8 3 PatG) ist und auf einer erfinderischen T&-
tigkeit des Fachmanns beruht (§ 4 PatG), so dass er patentfahig ist (8 1 Abs. 1
PatG). Das Patent war deshalb im auf diesen Anspruch eingeschrénkten Umfang
beschrankt aufrecht zu erhalten (8 21 Abs. 2 PatG).

1. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist von Amts wegen in jedem
Verfahrensstadium, auch im Beschwerdeverfahren, zu prifen (vgl.
Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 59 Rdn. 51 und 150 bis 152, BGH GRUR
1972, 592 — ,Sortiergerat). Vorliegend ist der form- und fristgerecht erhobene
Einspruch zulassig, weil zu dem geltend gemachten Einspruchsgrund der man-
gelnden Patentfahigkeit auf Grund fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer
Tatigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. 88 3 und 4 PatG) substantiiert Stellung

genommen wurde. So hat die Einsprechende genau angegeben, wo welche



Merkmale des Gegenstandes des unabhangigen Anspruchs 1 in den einzelnen
Druckschriften offenbart seien. Die Einsprechende hat zudem noch angegeben,
wo die zusatzlichen Merkmale der Gegenstande der Unteranspriche in den ge-
nannten Druckschriften offenbart seien, so dass deren Patentfahigkeit ebenfalls in
Frage gestellt sei. Insgesamt wurden somit die Tatsachen, die den Einspruch
rechtfertigen, im Einzelnen aufgefthrt (8 59 Abs. 1 Satz 4 PatG). Die Patentabtei-
lung des Deutschen Patent- und Markenamts und auch die Patentinhaberin wur-
den 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. Auf-
lage, 8 59 Rdn. 84 bis 89).

2. Das Streitpatent betrifft ein tragbares Werkzeug mit einem Gehause, an
dem eine Aufnahme vorgesehen ist, in der ein Transponder aufgenommen werden
kann, der insbesondere Teil eines Systems zum Diebstahlschutz ist (vgl.
Abs. [0001] der Streitpatentschrift).

Transpondersysteme wurden zum Anmeldezeitpunkt schon seit geraumer Zeit in
den verschiedensten Bereichen zum Diebstahlschutz angewandt. Dabei wurden
vor allem hochwertige Kaufartikel, wie beispielsweise elektrische Werkzeuge, ins-
besondere Sagen, wie beispielsweise Sabel-, Stich- oder Kreissagen, Hi-Fi-Gerate
oder Kleidungssticke fest mit einem Transponder verbunden, der durch ein In-
duktionsfeld aktivierbar ist. Im aktivierten Zustand sendet der Transponder Signale
an einen Empfanger beispielsweise zur Ubertragung von Daten oder zum Auslé-

sen eines Alarms.

Transponder werden neben dem Diebstahlschutz unter anderem zum Speichern
von Daten und fur eine erhdhte Betriebssicherheit bei elektrischen Geraten einge-
setzt. WO 1999/0 016 304 Al (= D7) offenbart eine Vorrichtung zum Identifizieren
von Tieren. Auf einem als Mikrochip ausgebildeten Transponder sind Daten zur

Identifizierung des Tieres gespeichert, die mit Hilfe eines Scanners ausgelesen
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werden konnen. Der Transponder ist in einem Gehause untergebracht, das ver-
liersicher am Tier befestigt ist, beispielsweise am Ohr oder an der Nase. Das
System eignet sich nicht zum Diebstahlschutz, da der Transponder aus dem Ge-
hause entnehmbar ist. Beim Ausfall eines Transponders soll dieser ndmlich gegen
einen neuen Transponder ersetzt werden kénnen, ohne dem Tier eine neue Ver-

letzung zur Befestigung des Geh&uses zufligen zu missen.

DE 101 12 601 Al (= D1) offenbart eine elektrische Zahnreinigungsvorrichtung mit
einem Handteil, auf das verschiedene Reinigungswerkzeuge aufsteckbar sind. Im
Handteil ist eine Sperreinrichtung vorgesehen, die von einer Freischalteinrichtung
an dem Reinigungswerkzeug freischaltbar ist. Die Zahnreinigungsvorrichtung ist
nur mit einem passenden Reinigungswerkzeug betreibbar. Die passenden Reini-
gungswerkzeuge weisen einen Transponder auf, der nach dem Aufstecken einen
|dentifizierungscode an eine Empfangseinrichtung im Handteil aussendet. Wenn
der ausgesandte Identifizierungscode uUbereinstimmt, wird das Handteil freige-
schaltet und die Zahnreinigungsvorrichtung ist betriebsbereit. Diese Malihahmen
bieten einen Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten der Zahnreinigungs-
vorrichtung und verhindern, dass das Handteil durch Aufstecken eines nicht pas-
senden Reinigungswerkzeuges beschadigt wird. Als Diebstahlschutz sind diese

Maflinahmen ungeeignet.

Aus US 6,234,051 B1 (= D2) ist ein kraftbetriebenes Schraubwerkzeug bekannt,
bei dem die Schraubeinsatze jeweils eine Ausnehmung aufweisen, in die ein
Transponder eingesetzt ist. Mit Hilfe von Daten, die der Transponder abgibt, ist es
maoglich fur jeden Schraubeinsatz spezifische betriebsrelevante Parameter zu be-
rechnen, wie Drehmomente, Anziehwinkel oder dergleichen. Der Transponder ist
dabei im Inneren des Schraubwerkzeugs durch die Innenseite des Schrauberge-
hauses in der Ausnehmung gehalten und wird bei jedem Einsatzwechsel zusam-

men mit dem Schraubeinsatz ausgetauscht.
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Transponder, die Teil eines Systems zum Schutz vor Diebstahl sind, missen da-
gegen so mit dem jeweiligen Artikel verbunden werden, dass sie nicht oder nur
durch zerstérende Einwirkung oder mit erheblichem Aufwand entfernt werden
kénnen. Zudem sollten sie nach Mdglichkeit eine gewisse Entfernung zu metalli-

schen Teilen oder Barcodes aufweisen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

Beispielsweise ist es bekannt, vor einer Endmontage im Inneren von Werkzeug-
gehdusen Aufkleber anzubringen, in die ein Transponder integriert ist. Nach der
Endmontage kann auf diese Transponder nicht mehr bzw. nur noch mit erhebli-
chem Aufwand zugegriffen werden. Dabei sind die Transponder nach wie vor
durch ein Induktionsfeld aktivierbar, um beispielsweise einen Diebstahlalarm aus-

zuldsen.

Bei derartigen Transponder-Aufklebern besteht jedoch die Gefahr, dass sie sich
bereits vor Verkauf des Geréates I6sen und dabei so platzieren, dass sie nicht mehr
aktivierbar sind. Zudem werden sich solche Transponder-Aufkleber in vielen Fal-
len spatestens durch die im Betrieb auftretenden Temperaturen und Vibrationen
vom Gehéause |6sen. Dann besteht die Gefahr, dass der lose Aufkleber im Inneren
des Werkzeugs beispielsweise in rotierende Antriebs- oder Getriebeteile gerat und

dabei Gerausche oder auch Schaden verursacht.

Aus der DE 42 38 225 C2 (= D30) ist eine Vorrichtung zur Befestigung eines bei-
spielsweise als Transponder ausgebildeten elektrischen Bauteils an einem Ge-
genstand bekannt. Der Gegenstand ist als Mull- oder Sammelbehalter, als Fahr-
zeug oder als Gerat ausgebildet. Der Transponder ist in einem separaten Ge-
hause untergebracht, das in einer Aufnahme des Gegenstandes kraft- und form-
schlussig befestigt ist. Nachteilig ist, dass ein separates Gehéause fur den Trans-
ponder erforderlich ist, was die Herstellungskosten erhdht. AuRerdem steigt der
Platzbedarf am Gegenstand, um das Gehduse mit Transponder aufzunehmen
(vgl. Abs. [0002] bis [0009] der Streitpatentschrift).
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Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent gemal3 Patentschrift als techni-
sches Problem die Aufgabe zugrunde, bei einem tragbaren Werkzeug mit Trans-
ponder die vorgenannten Nachteile zu vermeiden und die Befestigung des Trans-
ponders an dem Werkzeug zu vereinfachen (vgl. Abs. [0010] der Streitpatent-
schrift).

Diese Aufgabe wird durch das tragbare motorgetriebene Werkzeug nach An-

spruch 1 gel6st.

Beansprucht wird somit ein tragbares motorbetriebenes Werkzeug (Merkmal M1).
Bei diesem Ausdruck bleibt zwar dem Anspruchstext nach offen, fir wen das
Werkzeug tragbar ist. So kann auch eine relative grol3e Werkzeugmaschine fir
mehrere Personen oder auch einen Elefanten tragbar sein. Doch ist mit diesem
Ausdruck ein motorbetriebenes Handwerkzeug gemeint. Unter einem Werkzeug
ist dabei etwas zu verstehen, das im Rahmen eines Fertigungs- oder Bearbei-
tungsprozesses auf ein Werkstiick einwirkt. Dabei gibt es auch Messwerkzeuge,
also Messgeréate, die Eigenschaften eines Werkstlickes vermessen, so beispiels-
weise eine Schieblehre oder auch eine Waage. Ein Zeitmessgerat ist dagegen
kein Messwerkzeug, da eine Einwirkung auf die Zeit nicht moglich ist und diese
auch keine Eigenschaft eines Werksticks darstellen kann. Ein Zeitmessgerat kann

jedoch Bestandteil eines umfangreicheren Werkzeugs sein.

Dieses Werkzeug weist ein Gehause auf (Merkmal M2), das in seinem Innern sich
bewegende Antriebs- oder Getriebeteile (Merkmal M2.1) umschlie3t. Das Ge-
hause muss nicht unbedingt das vollstdandige Gehéuse des Werkzeugs sein. Es
kann sich dabei auch um ein Teilgehduse handeln, das nur einen Teil der sich
bewegenden Antriebs- oder Getriebeteile umschlie3t. Das Verstéandnis der Ein-
sprechenden, nachdem ein Gehéuse auch ein nahezu beliebiger Griff oder der
Korper eines Werkzeugs wie einer Nuss sein kann, ist dem Streitpatent jedoch
nicht zu entnehmen. Dabei ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass das Gehause
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auch die Funktion eines Griffes erfillt, solange es auch dazu genutzt wird, andere

Teile des Werkzeugs zu umhillen und von der Umwelt abzutrennen.

Am Gehause ist eine Aufnahme ,vorgesehen® (Merkmal M2.2), was strengge-
nommen bedeutet, dass die Aufnahme nicht zwingend vorhanden sein muss,
denn ein Gegenstand lasst Ublicherweise nicht erkennen, was fir seine Zukunft
noch alles vorgesehen ist. Jedoch lasst Merkmal M2.3 erkennen, dass die Auf-
nahme auch tatsachlich ,vorhanden® ist, da anderenfalls kein Transponder aufge-

nommen werden kann.

Unter einem Transponder (Transmitter und Responder) ist ein Funkkommunikati-
onsgerat zu verstehen, das eingehende Signale aufnimmt und automatisch be-
antwortet oder weiterleitet. Ein Transponder kann eine eigene Energieversorgung
besitzen (aktiver Transponder) oder seine Energie aus dem eingehenden Funk-
signal beziehen (passiver Transponder). Entscheidend ist, dass er nicht als erster
ein Funksignal aussendet, um eine Kommunikation aufzubauen, sondern aus-
schlie3lich auf ein von einem anderen Geréat ausgesendetes Funksignal reagiert.
Eine Kombination aus Sender und Empfanger, die auch in der Lage ist, als erste
ein Funksignal auszusenden, ist nicht als Transponder zu bezeichnen, sondern

stellt einen Transceiver dar.

Der Transponder kann Teil eines Diebstahlschutzsystems sein, doch ist dies nicht
zwingend der Fall (Merkmal M2.4).

Die Aufnahme ist als Ausnehmung ausgebildet (Merkmal 2.5) und im endmontier-
ten Zustand (Merkmal M3) durch eine AulRenseite des Gehauses und mindestens
ein weiteres Bauelement des Werkzeugs begrenzt (Merkmale M3.1 und M3.2).
Unter dem endmontierten Zustand ist dabei der Zustand zu verstehen, in dem das
Werkzeug verkauft wird und nicht der Zustand, in dem es eingesetzt wird. Dies
bedeutet, dass beim Einsatz des Werkzeugs zu dem endmontierte Werkzeug

maoglicherweise noch weitere, Ublicherweise leicht austauschbare Teile hinzuge-
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fugt werden muissen, so beispielsweise Sageblatter, Bohrer, Trennscheiben,
Nusse oder Bits. Diese austauschbaren Zusatze sind keine Bestandteile des
endmontierten Werkzeugs. Sie sind Bestandteile des flr einen Einsatz gertsteten

Werkzeugs.

Unter Begrenzen der Aufnahme durch eine Aul3enseite des Gehauses und min-
destens ein weiteres Bauelement ist zu verstehen, dass beide Bestandteile jeweils
einen Teil der inneren Oberflache der Aufnahme bilden. Dabei ist nicht ausge-
schlossen, dass auch noch andere Teile einen Teil der inneren Oberflache der
Aufnahme bilden oder dass die Aufnahme in eine Richtung unbegrenzt ist.

Das weitere Bauelement ist nach der Endmontage an der Aul3enseite dauerhaft
angebracht (Merkmal M3.2.1). Unter ,dauerhaft® ist gemaR der Beschreibung des
Patents zu verstehen, dass ein Entfernen nicht oder nur durch zerstérende Einwir-
kung oder mit erheblichem Aufwand erfolgen kann (vgl. Abs. [0006] der Streitpa-
tentschrift: ,Transponder, die Teil eines Systems zum Schutz vor Diebstahl sind,
mussen dagegen so mit dem jeweiligen Artikel verbunden werden, dass sie nicht
oder nur durch zerstérende Einwirkung oder mit erheblichem Aufwand entfernt
werden kénnen.”). Dabei bleibt die Frage, was ein erheblicher Aufwand ist, in ge-
wissem Umfang offen. Die Formulierung lasst aber erkennen, dass nicht vorgese-
hen ist, das weitere Bauelement wieder zu entfernen. Eine einfach zu l6sende
Schraubverbindung des weiteren Bauteils mit dem Gehause ist demnach nicht
gemeint, auch wenn diese, solange die Schraube nicht gedffnet wird, auf Dauer

weiterbesteht.

Das weitere Bauelement uUberlappt das Gehause im Bereich der Aufnahme
(Merkmal M3.2.2). Unter einem Uberlappen ist im Allgemeinen zu verstehen, dass
das erste Teil, das das zweite Uberlappt, dieses teilweise bedeckt, ohne dass
hierfir das gesamte erste Teil bendtigt wird. Dies bedeutet, dass es sowohl einen
Bereich des Uberlappenden als einen Bereich des Uberlappten Teils geben muss,

die sich nicht im Uberlappungsbereich befinden.
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3. Die Anspriche sind zulassig, da die beanspruchten Gegenstande urspring-
lich offenbart sind (8 38 PatG) und der Schutzbereich der Anspriche gegentber
dem des von der Priifungsstelle erteilten Patents nicht erweitert ist (§ 22 Abs. 1
PatG).

Der Einspruchsgrund der unzuléassigen Erweiterung gegenuber der urspriinglichen
Offenbarung (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) wurde seitens der Einsprechenden im Ein-
spruchsschriftsatz nicht geltend gemacht. Jedoch handelt es sich bei dem gelten-
den Anspruchssatz um einen gegenuber der erteilten Fassung des Streitpatents
veranderten Anspruchssatz. Dieser ist wie im Patentprifungsverfahren vollstandig
hinsichtlich aller Patentierungsvoraussetzungen und damit auch der Zulassigkeit

zu prufen.

Anspruch 1 des geltenden Anspruchssatzes geht aus dem urspringlichen An-
spruch 1 hervor (Teil des Merkmals M1, Merkmale M2, M2.2, Teil des Merkmals
M2.3, Merkmale M2.4, M3, M3.1, M3.2, Teil des Merkmals M3.2.1), indem in ihn
einige Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden. So wurde das
Merkmal M1 dadurch ergénzt, dass das tragbare Werkzeug auf ein tragbares
motorbetriebenes Werkzeug eingeschrankt wurde. Die Offenbarung eines solchen
ergibt sich zum einen aus dem Ausfuhrungsbeispiel, das eine motorbetriebene
Séabelsage offenbart, aber auch allgemeiner aus den letzten beiden Absatzen auf
S. 2 der urspringlichen Beschreibung (Abs. [0012] und [0013] der Streitpatent-
schrift), wo auch beschrieben ist, dass das Gehause sich bewegende Antriebs-
oder Getriebeteile umschliel3t, da es in der Lage ist den Transponder von diesen

sich im Inneren des Werkzeugs befindenden Teilen zu trennen (Merkmal M2.1).

Die Anderung im Merkmal M2.3, dass der Transponder in der Aufnahme nicht nur
.=aufnehmbar”, sondern ,aufgenommen® ist, ist ebenfalls urspringlich offenbart,
denn die Offenbarung der Mdglichkeit einer Tatsache beinhaltet Ublicherweise
auch die Offenbarung der Tatsache selbst. Zudem zeigt das Ausfihrungsbeispiel
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in Fig. 1 auch die tatsédchliche Aufnahme eines Transponders (26a) in der Auf-
nahme (20a).

Die Realisierung der Aufnahme als Ausnehmung, wie sie im Merkmal M2.5 bean-
sprucht wird, wird in der urspriinglichen Beschreibung und den urspriinglichen An-
spriuchen mehrfach angegeben, meist gemeinsam mit anderen Merkmalen. Die
allgemeinste Form findet sich im Zusammenhang mit der Beschreibung des Aus-
fuhrungsbeispiels auf Seite 4 im sechsten Absatz der urspriinglichen Beschrei-
bung (Abs. [0023] der Streitpatentschrift). Dieser Absatz bezieht sich auf Fig. 1,
wo insbesondere auch Ausnehmungen (20a) an der Aul3enseite des Gehauses

gezeigt werden, in die kein Befestigungsmittel eingreift.

Die Erganzung des Merkmals M3.2.1 durch das Wort ,dauerhaft® ist ebenfalls ur-
sprunglich offenbart. So wird auf Seite 1 im 4. Absatz und im seitenibergreifenden
Absatz zu Seite 2 der urspringlichen Beschreibung (Abs. [0006] und [0007] der
Streitpatentschrift) erklart, dass Transponder, die Teil eines Systems zum Schutz
vor Diebstahl sind, so angebracht werden missen, dass sie nicht oder nur mit er-
heblichen Aufwand entfernt werden kénnen, also dauerhaft angebracht sind. Dies
wird auf Seite2 im vorletzten Absatz der urspringlichen Beschreibung
(Abs. [0012] der Streitpatentschrift) erneut aufgegriffen. Dieser Absatz schildert
aber zudem, wie das dauerhafte Anbringen des Transponders erreicht werden
kann, namlich durch ein dauerhaftes Anbringen des weiteren Bauelements (,Das
weitere Bauelement kann beispielsweise durch zusatzliche Schutz-, DAmm-, Be-
dien- oder Halteelemente gebildet sein, die bei der Endmontage dauerhaft an dem
Gehause befestigt werden.”). Gemald dem Wortlaut des zitierten Satzes aus die-
sem Absatz wird dort nur das dauerhafte Anbringen von Schutz-, Damm-, Bedien-
oder Halteelementen genannt. Doch stellen diese, wie der Satz weiter angibt, le-
diglich Beispiele fir das weitere Bauelement dar. Dem Fachmann ist dabei aber
auf Grund der Tatsache, dass der Transponder immer, also unabhéngig davon,
welcher Art das zuséatzliche Bauelement ist, dauerhaft angebracht werden muss,

klar, dass nicht nur die beispielhaft genannten weiteren Bauelemente, sondern alle
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Bauelemente, die die Aufnahme fir den Transponder bilden, dauerhaft angebracht
werden missen, da anderenfalls das Ziel, den Transponder dauerhaft anzubrin-
gen, nicht erreicht werden kann. Damit ist insgesamt nicht nur ein dauerhaftes An-
bringen des Transponders, sondern auch ein dauerhaftes Anbringen des weiteren
Bauelements urspringlich offenbart. Der Ansicht der Einsprechenden, dass nur
offenbart sei, dass der Transponder dauerhaft angebracht sei und bestenfalls
noch, dass bestimmte weitere Bauelemente, namlich Schutz-, Damm-, Bedien-
oder Halteelemente, dauerhaft angebracht sind, ist deshalb nicht zu folgen. Das

Einfugen des Wortes ,dauerhaft” im Merkmal M3.2.1 ist deshalb zul&assig.

Das noch verbleibende Merkmal M3.2.2 folgt aus dem vorletzten Absatz auf
Seite 2 der ursprunglichen Beschreibung und dem Ausfuhrungsbeispiel. Das
Ausfuhrungsbeispiel zeigt in den Figuren 1 und 2 ein Griffelement (16), das auf
das Gehause im Bereich des Getriebegehduses (8) aufgeschoben wird. Dabei
zeigt Fig. 2, dass das Griffelement (16) das Gehause uberlappt, denn das Grif-
felement (16) ist nach vorne im Bereich der Werkzeugaufnahme (14) etwas langer
als das Gehause. Es gibt in diesem Bereich demnach einen Teil des Griffele-
ments, der das Gehause nicht bedeckt. Umgekehrt ist, wie leicht zu erkennen ist,
das Gehause nur im Bereich des Getriebegehduses (8) von dem Griffelement (16)
bedeckt, so dass von einem ,Uberlappen“ der beiden Teile gesprochen werden

kann.

Zudem wird deutlich gemacht, dass das Griffelement nur ein Beispiel fur ein belie-
biges weiteres Bauelement ist, denn das Griffelement wird in der zu den Figuren
gehorenden Beschreibung durchgangig als (weiteres) Bauelement bezeichnet. Die
Figuren zeigen demnach ein Uberlappen eines weiteren Bauelements mit dem
Gehause, aus dem eine Begrenzung einer Aufnahme flr einen Transponder her-

vorgeht.

Der vorletzte Absatz auf Seite 2 der urspriinglichen Beschreibung beschreibt das

Uberlappen nochmals fiir zwei Gehauseteile. Dieses Beispiel interpretiert der
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Fachmann dahingehend, dass das weitere Bauelement bei einem mehrteiligen
Gehause auch als ein weiteres Gehéuseteil ausgefiihrt sein kann, und die Auf-
nahme durch das Uberlappen eines als weiteres Gehauseteil ausgefiihrten weite-
ren Bauelements mit dem Gehause gebildet werden kann. Insgesamt lehrt die ur-
sprungliche Anmeldung somit, dass das weitere Bauelement nicht nur auf dem
Gehause angebracht sein kann, sondern auch dieses nur in einem Bereich tber-
lappen kann. Das Merkmal M3.2.2 ist demnach urspriinglich offenbart. Es ist be-
reits Bestandteil des von der Prifungsstelle erteilten Anspruchs 1. Damit ist der
Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 urspringlich offenbart und auch im er-
teilten Patent noch enthalten.

Da der geltende Anspruch 1 lediglich in den Merkmalen M1, M2.1, M2.3 und
M3.2.2 gegeniber dem erteilten Anspruch 1 beschrankt wurde, ohne dass Merk-
male aus dem erteilten Anspruch 1 weggelassen wurden, ist der Schutzbereich
des Anspruchs 1 gegenuber dem des von der Prifungsstelle erteilten Patents

nicht erweitert worden. Damit ist der geltende Anspruch 1 zulassig.

Dies gilt auch fir die Unteranspriiche 2 bis 7, die abgesehen von einer Anpassung
an das Merkmal M1 des Anspruchs 1 zu den urspringlichen Ansprichen 2 bis 7
identisch sind. Diese Unteranspriche finden sich auch im von der Prifungsstelle

erteilten Patent wieder.

4. Die Lehren der Anspriiche sind auch ausfiihrbar (§ 34 Abs. 4 PatG). Zu die-

ser Frage wurden von keiner Seite Zweifel geaul3ert.

5. Der gewerblich anwendbare (85 PatG) Gegenstand des Anspruchs 1 ist
neu (8 3 PatG) und beruht gegentber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik auf einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns (8 4 PatG), so dass er
patentfahig ist (8 1 Abs. 1 PatG).
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Als zustandiger Fachmann ist hier ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur der
Fachrichtung Elektrotechnik oder der Fachrichtung Mechatronik mit Hochschul-
oder Fachhochschulabschluss sowie speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der
Entwicklung von Handwerkzeugmaschinen zu definieren, der mit der Entwicklung

von Diebstahlsicherungen fur diese Gerate betraut ist.

Im Verlauf der mindlichen Verhandlung wurde insbesondere die Druckschrift D1
diskutiert. Diese Druckschrift offenbart eine elektrische Zahnbirste, bei der eine
Erkennung von aufgesteckten Zahnburstenaufsatzen erfolgt. Bei einer solchen
elektrischen Zahnburste handelt es sich um ein tragbares, motorbetriebenes Rei-
nigungswerkzeug, denn es handelt sich um ein Reinigungswerkzeug, mit dem ein
~Werkstick®, namlich die Zahne des Benutzers, bearbeitet werden, indem von
ihnen Speisereste oder auch Zahnbelage entfernt werden. Im Einzelnen offenbart
diese Druckschrift gemafld dem Wortlaut des Anspruchs 1 ein

M1 tragbares motorbetriebenes Werkzeug, namlich eine elektrische Zahnbirste
(vgl. Abs. [0001]: ,Die Erfindung betrifft eine elektrische Zahnputzvorrichtung.
Insbesondere betrifft die Erfindung das Handteil einer solchen Zahnputzvorrich-
tung, das wenigstens ein oder mehrere Kupplungsteile zum Ankuppeln verschie-
dener Putzwerkzeuge, einen Antrieb zum Antreiben des jeweils angekuppelten
Putzwerkzeugs, sowie eine Steuereinrichtung besitzt. Schliel3lich betrifft die Erfin-
dung die Putzwerkzeuge, insbesondere Aufsteckbursten fir ein solches Hand-
teil.”).

M2  Es weist ein Gehause auf. Hierzu sei auf Fig. 2 verwiesen. Dort ist erkenn-
bar, dass das Gehause aus drei Teilen besteht, ndmlich einem Hauptgehause
(Gehéause 26), einem unteren Deckel und einem die Antriebswelle fihrenden Ge-
hause, das sich ins Innere des Hauptgehduses erstreckt. Letzteres ist das Ge-
hause, welches als das im Merkmal M2 beanspruchte Geh&use identifiziert wird.
Dabei ist insbesondere die in Fig. 6 gezeigte Version von Interesse.
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M2.1 Das Gehause umschlief3t in seinem Inneren eine Antriebswelle und deren
Fuhrung, die Getriebeteile darstellen, so dass das Geh&use in seinem Inneren

sich bewegende Antriebs- oder Getriebeteile umschliel3t.

M2.2 An dem Gehause ist eine Aufnahme vorhanden, in der sich in Fig. 6 ein
Kondensator (32) befindet.

M3  Die Aufnahme ist im endmontierten Zustand durch

M3.1 eine AulRenseite des Geh&auses und

M3.2 mindestens ein weiteres Bauelement des Werkzeugs, namlich das
Hauptgehause (26) begrenzt.

M3.2.1 Nach der Endmontage ist das Hauptgehduse (26) an der Aul3enseite
dauerhaft angebracht und

M3.2.2 Uberlappt das Gehause im Bereich der Aufnahme.

Wahrend das Merkmal M2.4, dass der Transponder insbesondere Teil eines Sys-
tems zum Diebstahlschutz ist, als fakultatives Merkmal aufRer Acht bleiben kann,
unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem aus Fig. 6 der
Druckschrift D1 dadurch, dass gemaR Merkmal M2.3 in der Aufnahme ein Trans-
ponder aufgenommen ist. Zwar wére in der Aufnahme ein solcher aufnehmbar,
doch ist dort keiner aufgenommen. Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1

gegenuber der Ausfiihrungsform aus Fig. 6 der Druckschrift D1 neu (8 3 PatG).

Von den ubrigen Ausfuhrungsformen zeigen lediglich die Figuren 18 bis 20 Aus-
fuhrungsformen mit einem Transponder (19). Diese sind auf zwei verschiedene
Weisen an der Aufsteckbirste (2) angebracht, namlich entweder als Aufkleber
oder in einem farbigen Ring (siehe Fig. 18 bis 20 i. V. m. Sp. 18, Z. 23 bis 31:
.Fig. 18 bis 20 zeigen eine weitere Ausfluhrung einer elektrischen Zahnbirste, bei
der die jeweilige Aufsteckbirste 2 Gber Funksignale erfal3t bzw. bestimmt wird. Die

Aufsteckbirste 2 ist mit einem Transponder 19 versehen, der beispielsweise in
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Form eines Etiketts als sogenanntes Smartlabel der Aufsteckbirste 2 auf- bzw.
angeklebt sein kann (Fig. 19). Der Transponder 19 kann vorteilhafterweise auch in
dem farbigen Aufsteckring 8 an der Stirnseite der Aufsteckbirste 2 enthalten sein
(vgl. Fig. 18a und 20).). Im ersten Fall befindet sich der Transponder in keiner
Aufnahme (Merkmale M2.2 und M2.3). Im zweiten Fall befindet sich der Trans-
ponder zwar in einer als Ausnehmung ausgefuhrten Aufnahme eines weiteren
Bauelements, jedoch ist dieses nicht dauerhaft an der AuRRenseite des Gehauses
angebracht (Merkmal M3.2.1), denn die Aufsteckbirsten sind gerade so gestaltet,
dass sie einfach auszuwechseln sind, da sie Ublicherweise nach einer bestimmten
Zeit ausgewechselt werden und zudem bei Nutzung der Zahnburste durch meh-
rere Personen jede Person eine eigene Aufsteckbirste verwendet. Aul3erdem ist

die Aufsteckburste nicht Bestandteil des endmontierten Werkzeugs.

Im Handteil (1) der Zahnbirste befindet sich in etwa an der Stelle der Ausneh-
mung in Fig. 6 ein Detektor (20), der aus einer Auswerteelektronik (46) und einer
Spule (45) besteht (siehe Fig. 20). Dieser Detektor (20) arbeitet, indem er zu-
nachst ein Signal an den Transponder (19) sendet und dann die vom Transponder
(19) ausgesandten Daten analysiert (vgl. Sp. 18, Z. 31 bis 42: ,In dem Handteil 1
ist ein auf den Transponder 19 abgestimmter Detektor 20 vorgesehen, der sowohl
als Signalsender als auch als Signalempfanger dient. Der Detektor 20 im Handteil
1 sendet zunéachst Uber die Spule 45 elektromagnetische Wellen zu der mit dem
Transponder 19 verbundenen Spule 44 aus, um den Transponder 19 bzw. dessen
Mikrochip mit Energie zu versorgen. Dieser speichert die Energie und sendet eine
spezifische Kennung an den Detektor 20 zuriick, der diese aufnimmt, mittels sei-
ner Auswerteelektronik 46 identifiziert und ein entsprechendes Signal an die Steu-
ereinrichtung 27 des Handteils 1 abgibt.”). In dem Handteil ist somit kein Trans-

ponder vorhanden, sondern ein Transceiver.

Es gibt in Druckschrift D1 auch keinen Hinweis darauf, den Transceiver durch ei-
nen Transponder zu ersetzen. Im Gegenteil gibt es einen Grund, warum der

Transponder in der Aufsteckbirste (2) angebracht ist und ein Transceiver im
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Handteil (1). Dieser besteht darin, dass das Handteil eine Stromversorgung be-
sitzt, die in der Lage ist, einen Transceiver mit Strom zu versorgen, wahrend die
Aufsteckbirste keine solche Stromversorgung besitzt, so dass dort ein passiver
Transponder verwendet wird, der keine eigene Stromversorgung bendtigt. Ein

Tausch beider zur Ubertragung von Informationen liegt somit nicht nahe.

Die Aufsteckblrste (2) konnte nun ebenfalls als Werkzeug angesehen werden,
doch ist dieses nicht motorbetrieben. Zwar befindet sich der Transponder (19) in
einer als Ausnehmung ausgestalteten Aufnahme, doch ist diese nicht durch ein
weiteres dauerhaft angebrachtes Bauelement verschlossen.

Insgesamt nimmt Druckschrift D1 somit den Gegenstand des Anspruchs 1 weder
neuheitsschadlich vorweg (8 3 PatG) noch kann sie ihn dem Fachmann nahelegen
(& 4 PatG).

Auch die anderen Druckschriften nehmen den Gegenstand des Anspruchs 1 we-
der neuheitsschadlich vorweg noch legen sie ihn nahe. So offenbart Druckschrift
D2 zwar einen Transponder (30, siehe Fig. 2), doch befindet sich dieser in einer

Nuss und in keinem motorbetriebenen Werkzeug.

Dies ist auch beim Werkzeug aus Druckschrift 4 so, wo sich der Transponder (34)
ebenfalls an der Nuss befindet (vgl. Sp. 5, Z. 36 bis 54: ,Die Kodiereinrichtung 34
in der Schraubernufd 24 umfal3t eine Sende- und Empfangsantenne, einen Spei-
cherkondensator, ein Hochfrequenz-Sende- und -Empfangsteil, einen Datenspei-
cher in der Form eines EEPROM und eine Steuerlogik. Diese aktiven Kodierein-
richtungskomponenten sind in einem Glasréhrchen hermetisch von der Umwelt
abgeschlossen und in dem ringférmigen Kunststoffaul3enmantel eingegossen. Die
Datenubertragungseinrichtung 30 des Schraubers 10 umfaldt ebenfalls eine
Sende- und Empfangsantenne, eine Kontrolllogik, ein Hochfrequenzteil sowie eine
Schnittstelle. Taucht nun eine Kodiereinrichtung 34 in den Wirkbereich der Sende-

und Empfangsantenne der Datentbertragungseinrichtung 30, so sendet diese zu-
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nachst einen Energieimpuls, der den im Transponder enthaltenen Speicherkon-
densator (Energiespeicher) aufléd. Ist genligend Energie in dem Speicherkonden-
sator gespeichert, so schaltet die Kontrolllogik einen Hochfrequenzsender ein und
Ubertragt den Inhalt des Datenspeichers (des EEPROMS) an die Datenibertra-
gungseinrichtung 30.)

Druckschrift D5 offenbart ein Diebstahlschutzsystem, das mit Transpondern ar-
beitet, doch sind die Angaben, wie die Transponder an den Werkzeugen befestigt
werden, wenig ausfuhrlich. Es erfolgt lediglich die Angabe, dass die Transponder
durch VergielR3en in einem Kunststoffteil oder durch nachtragliches Anbringen ei-
nes Rings oder eines auf das Werkzeugteil angepassten Sicherungsteils an dem
Werkzeug angebracht werden kénnen (vgl. S. 3, 2. Abs.: ,Die Integration der
Transponder 20 mit einem Werkzeug 12 kann durch Vergiel3en in ein Kunststoff-
teil des Werkzeugs 12 z. B. den Griff erfolgen, oder durch Anbringen einer nach-
traglichen Sicherung in Form eines Ringes oder durch ein auf das jeweilige Werk-
zeug angepasstes Sicherungsteil mit integriertem Transponder 20.%). Einen Hin-
weis auf die in Anspruch 1 beanspruchte Form des Anbringens in einer Ausneh-
mung, die durch ein weiteres Bauelement und durch die AulR3enseite des Gehé&u-

ses begrenzt wird, erhalt der Fachmann durch diese Druckschrift nicht.

Druckschrift D12 offenbart eine Armbanduhr mit einem Transponder (vgl. die Be-
zeichnung ,Transponder-Armbanduhr®). Einmal abgesehen davon, dass es sich
bei einer Armbanduhr um kein Werkzeug handelt, kann der Fachmann dieser
Schrift die beanspruchte Form der Anordnung des Transponders ebenfalls nicht
entnehmen, denn in keiner der gezeigten Anordnungsmaglichkeiten ist der Trans-
ponder in einer Ausnehmung im Uberlappungsbereich des Geh&auses mit einem

weiteren Bauelement angeordnet.

Die ubrigen Druckschriften liegen noch weiter ab und haben fir die Beurteilung
der Patentfahigkeit zuletzt keine Rolle mehr gespielt.
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6. An den selbstandigen Patentanspruch 1 kdnnen sich die Unteranspriche 2
bis 7 anschliel3en, da sie vorteilhafte Weiterbildungen des beanspruchten Gegen-

stands angeben, welche nicht platt selbstverstandlich sind.

7. In der Beschreibung ist der Stand der Technik, von dem die Erfindung aus-
geht, angegeben und die Erfindung anhand der Zeichnung ausreichend erlautert.

8. Bei dieser Sachlage war der angefochtene Beschluss der Patentabtei-
lung 31 des Deutschen Patent- und Markenamts aufzuheben und das Patent, wie
von der Patentinhaberin beantragt, beschrankt aufrecht zu erhalten. Die Be-

schwerde der Einsprechenden war hingegen zurtickzuweisen.
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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 nachfolgen-
den Verfahrensmangel gertgt wird, namlich

1. dass das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung 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 Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich
oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. dass der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen
ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens ver-
letzt 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 Bevollméch-
tigten in elektronischer Form. Zur Entgegennahme elektronischer Dokumente ist
die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofs bestimmt. Die elektronische
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Poststelle des Bundesgerichtshofs ist Uber die auf der Internetseite
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege er-
reichbar. Die Einreichung erfolgt durch die Ubertragung des elektronischen Doku-
ments in die elektronische Poststelle. Elektronische Dokumente sind mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur oder mit einer fortgeschrittenen elektroni-
schen Signatur zu versehen.

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