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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 01 704

ECLI:DE:BPatG:2018:100718B19Wpat18.17.0



hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 10. Juli 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dipl.-Ing. J. Mller und Dr.-Ing. Kapels

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.



Grinde

Auf die am 15. Januar 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
gene Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents mit der Num-
mer 101 01 704 am 8. November 2012 veroffentlicht worden. Es tragt die Bezeich-

nung ,Antrieb*.

Gegen das Patent hat die Einsprechende | mit Schreiben vom 11. Januar 2013,
beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen am selben Tag, Einspruch
erhoben mit der Begriindung, der Gegenstand des Patents sei aufgrund fehlender
Neuheit und fehlender erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig. Aul3erdem lage
eine unzulassige Erweiterung gegentber den urspringlich eingereichten Unterla-

gen vor.

Weiter hat die Einsprechende Il gegen das Patent mit Schreiben vom 30. Ja-
nuar 2013, eingegangen am 31. Januar 2013, Einspruch erhoben mit der Begrin-
dung, der Gegenstand des Patents sei aufgrund fehlender Neuheit und fehlender

erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

Des Weiteren hat die Einsprechende Ill gegen das Patent mit Schreiben vom
6. Februar 2013, eingegangen am 7. Februar 2013, Einspruch erhoben mit der
Begriindung, der Gegenstand des Anspruchs 1 gehe uber den Inhalt der ur-
sprunglich eingereichten Anmeldung hinaus, sei nicht neu und beruhe nicht auf
einer erfinderischen Téatigkeit.

AulRerdem hat die Einsprechende IV gegen das Patent mit Schreiben vom 8. Fe-
bruar 2013, eingegangen am selben Tag, Einspruch erhoben mit der Begriindung,

es lage eine unzulassige Erweiterung gegentber den urspringlich eingereichten



Unterlagen vor. Abgesehen davon sei der Gegenstand des Patents nicht neu und
beruhe nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Mit am Ende einer Anhdrung am 18. Januar 2016 verkiindetem Beschluss hat die

Patentabteilung 1.23 das Patent widerrufen.

Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin mit Schreiben vom 6. April 2016

Beschwerde eingelegt.

Sie beantragt:
den Beschluss der Patentabteilung 1.23 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 18. Januar 2016 aufzuheben und das angegriffene
Patent 101 01 704 im erteilten Umfang,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:

Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 1 vom 18. Januar 2016,

Patentanspriiche 2 bis 15 gemaf Patentschrift,

weiter hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2, tUberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 10. Juli 2018,

Patentansprtche 2 bis 15 gemal Patentschrift,

Beschreibung zu den Hilfsantrdgen 1 und 2 jeweils gemal} Patent-

schrift,



weiter hilfsweise,

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 10. Juli 2018,

mit noch zu formulierenden Unteransprichen und anzupassender Be-

schreibung zu Hilfsantrag 3,

eine Figur zu den Hilfsantrédgen 1 bis 3 jeweils gemal3 Patentschrift.

Die Einsprechenden | bis IV beantragen Ubereinstimmend,

die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickzuweisen.

Der Patentanspruch 1 erteilter Fassung (Hauptantrag) lautet:

Antriebsystem (1) fir beweglich an einem ortsfesten Bauteil gelagerte
Fligel mit mehreren Antrieben und mehreren Ansteuerelementen zum
Ansteuern der Antriebe,

wobei der Antrieb (1) jeweils ein Antriebsgehéause (2) aufweist, und

mit jeweils einem im Antriebsgehause (2) angeordneten elektrischen
Antriebsmotor (3),

mit jeweils einer im Antriebsgehéuse (2) angeordneten elektronischen
Steuerung (7)

mit jeweils einem Abtriebsglied (5), welches aus einer Offnung des An-
triebsgeh&uses (2) austritt und direkt oder indirekt mit dem beweglichen
Fltgel kraftschlissig verbunden ist, und

mit jeweils einem zwischen dem Antriebsmotor (3) und dem Abtriebs-
glied (5) geschalteten Getriebe (4), wobei der Antrieb (1) jeweils eine

elektrische Verbindung zu einem Bussystem aufweist, wobei



der Antrieb (1) jeweils eine im Antriebsgehaduse (2) integriert angeord-
nete Schnittstelle (8) zum Anschluss an ein Bussystem umfasst und
wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel ansteuerbar

sind.

Der Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 1 vom 18. Januar 2016 lautet:

Antriebsystem (1) fir beweglich an einem ortsfesten Bauteil gelagerte
Fligel mit mehreren Antrieben und mehreren Ansteuerelementen zum
Ansteuern der Antriebe,

wobei der Antrieb (1) jeweils ein Antriebsgehéause (2) aufweist, und

mit jeweils einem im Antriebsgehause (2) angeordneten elektrischen
Antriebsmotor (3),

mit jeweils einer im Antriebsgehéuse (2) angeordneten elektronischen
Steuerung (7)

mit jeweils einem Abtriebsglied (5), welches aus einer Offnung des An-
triebsgeh&uses (2) austritt und direkt oder indirekt mit dem beweglichen
Fligel kraftschlissig verbunden ist, und

mit jeweils einem zwischen dem Antriebsmotor (3) und dem Abtriebs-
glied (5) geschalteten Getriebe (4), wobei der Antrieb (1) jeweils eine
elektrische Verbindung zu einem Bussystem aufweist, wobei

der Antrieb (1) jeweils eine im Antriebsgehduse (2) integriert angeord-
nete Schnittstelle (8) zum Anschluss an ein Bussystem umfasst und
wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel ansteuerbar
sind, indem die Zuordnung der Ansteuerelemente zu den Antrieben

flexibel erfolgt.



Der Patentanspruch 1 gemalf3 Hilfsantrag 2 vom 10. Juli 2018 lautet:

Antriebsystem (1) fir beweglich an einem ortsfesten Bauteil gelagerte
Fltigel mit mehreren Antrieben und mehreren Ansteuerelementen zum
Ansteuern der Antriebe,

wobei der Antrieb (1) jeweils ein Antriebsgehause (2) aufweist, und mit
jeweils einem im Antriebsgehause (2) angeordneten elektrischen An-
triebsmotor (3),

mit jeweils einer im Antriebsgehéuse (2) angeordneten elektronischen
Steuerung (7)

mit jeweils einem Abtriebsglied (5), welches aus einer Offnung des An-
triebsgehéduses (2) austritt und direkt oder indirekt mit dem beweglichen
Fligel kraftschlissig verbunden ist, und

mit jeweils einem zwischen dem Antriebsmotor (3) und dem Abtriebs-
glied (5) geschalteten Getriebe (4),

wobei der Antrieb (1) jeweils eine elektrische Verbindung zu einem Bus-
system aufweist, wobei

der Antrieb (1) jeweils eine im Antriebsgehduse (2) integriert angeord-
nete Schnittstelle (8) zum Anschluss an ein Bussystem umfasst, wobei
die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel ansteuerbar sind, und

wobei die Ansteuerelemente zu den Antrieben flexibel zuordenbar sind.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 vom 10. Juli 2018 lautet:

Verwendung eines Antriebsystems (1) fur beweglich an einem ortsfes-
ten Bauteil gelagerte Flugel mit mehreren Antrieben und mehreren An-
steuerelementen zum Ansteuern der Antriebe,

wobei der Antrieb (1) jeweils ein Antriebsgehause (2) aufweist, und mit
jeweils einem im Antriebsgehause (2) angeordneten elektrischen An-
triebsmotor (3),



mit jeweils einer im Antriebsgehéuse (2) angeordneten elektronischen
Steuerung (7)

mit jeweils einem Abtriebsglied (5), welches aus einer Offnung des An-
triebsgehéuses (2) austritt und direkt oder indirekt mit dem beweglichen
Fligel kraftschlissig verbunden ist, und

mit jeweils einem zwischen dem Antriebsmotor (3) und dem Abtriebs-
glied (5) geschalteten Getriebe (4),

wobei der Antrieb (1) jeweils eine elektrische Verbindung zu einem
Bussystem aufweist, wobei

der Antrieb (1) jeweils eine im Antriebsgehaduse (2) integriert angeord-
nete Schnittstelle (8) zum Anschluss an ein Bussystem umfasst und
wobei die Ansteuerelemente zur Ansteuerung der Antriebe (1) Uber das
Bussystem ausgebildet sind,

wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel ansteuerbar
sind, und

wobei die Zuordnung der Ansteuerelemente zu den Antrieben Uber das

Bussystem flexibel erfolgt.

Der Vortrag der Einsprechenden ist neben anderen auf folgende Druckschriften

gestutzt:

D2 US 5285 137
D8 DE 39 15569 Al
D20 DE 94 12 599 U1.

Bezuglich der weiteren Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der riickbezo-
genen Patentanspriche sowie zum weiteren im Verfahren bertcksichtigten Stand

der Technik, wird auf die Akte verwiesen.



1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist statthaft und auch sonst zuléssig
(8 73 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2. Die Beschwerde hat jedoch im Ergebnis keinen Erfolg.

2.1 Hintergrund der Erfindung sind elektrische Antriebe fur bewegliche Tur- und
Fensterfligel. Herkdmmlich wirden diese Antriebe durch Anlegen der Versor-
gungsspannung, beispielsweise Uber Taster oder Schalter, die jeweils einem be-
stimmten Antrieb fest zugeordnet sind, angesteuert (Absatz 0003 der Patent-
schrift).

In der Beschreibungseinleitung (Absatz 0005) ist bereits als aus dem Stand der
Technik bekannt beschrieben, die Antriebe Uber ein separates Schnittstellenele-
ment an ein Bussystem anzukoppeln. Es kénnten dann zwar einige Vorteile des
Betriebes der Antriebe Uber das Bussystem genutzt werden, z. B. eine wesentli-
che Verringerung des Verkabelungsaufwands sowie eine flexible Zuordnung der
Ansteuerelemente zu den Antrieben. Nachteilig sei jedoch, dass bei dieser An-
wendungsform keine Rickmeldung von Betriebsstati an antriebsferne Anzeige-
elemente mdglich sei und dass das Schnittstellenelement aufgrund seiner sepa-
raten Anordnung auf3erhalb des Antriebsgehéuses bei bestimmten Platzverhalt-
nissen am Einbauort des Antriebs schwer zu montieren sei und zudem auch den
optischen Eindruck des Antriebs store. Insbesondere mussten hier auch die bei
der Inbetriebnahme des Antriebs durchzufiihrenden Einstellungen direkt beim An-
trieb durchgefiihrt werden, was bei ungunstigen Platzverhaltnissen die Inbetrieb-

nahme erschwere.

2.2  Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, solche Antrieb derart zu
verbessern, dass sie ohne grof3en Verkabelungsaufwand montierbar sowie kom-
fortabel betreibbar seien (Absatz 0006).
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2.3 Die Losung dieses Problems obliegt nach Erkenntnis des Senats einem
Diplomingenieur (FH) oder Bachelor der Fachrichtung Elektrotechnik mit mehrjah-
rigen Erfahrungen in der Konstruktion von Antrieben fir beweglich gelagerte Flu-
gel, der jedenfalls hinsichtlich der mechanischen Komponenten mit einem ent-
sprechenden Diplomingenieur (FH) oder Bachelor der Fachrichtung Maschinen-

bau zusammenarbeitet.

2.4  Die Loésung bestehe gemal Hauptantrag in den Mallnhahmen gemalf erteil-

tem Patentanspruch 1, der sich wie folgt gliedern lasst:

1.1 Antriebsystem (1) fur beweglich an einem ortsfesten Bauteil ge-
lagerte Flugel

1.2 mit mehreren Antrieben

1.3 und mehreren Ansteuerelementen zum Ansteuern der Antriebe,

1.4 wobei der Antrieb (1) jeweils ein Antriebsgehause (2) aufweist,
und

1l.4a mit jeweils einem im Antriebsgehause (2) angeordneten elektri-
schen Antriebsmotor (3),

1.4b  mit jeweils einer im Antriebsgehéuse (2) angeordneten elektro-
nischen Steuerung (7)

1.4c  mit jeweils einem Abtriebsglied (5), welches aus einer Offnung
des Antriebsgehauses (2) austritt

1.4d und direkt oder indirekt mit dem beweglichen Flugel kraftschlis-
sig verbunden ist, und

1.4e mitjeweils einem zwischen dem Antriebsmotor (3) und dem Ab-
triebsglied (5) geschalteten Getriebe (4),

15 wobei der Antrieb (1) jeweils eine elektrische Verbindung zu
einem Bussystem aufweist,

1.6 wobei der Antrieb (1) jeweils eine im Antriebsgehause (2) inte-
griert angeordnete Schnittstelle (8) zum Anschluss an ein Bus-

system umfasst
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1.7 und wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel an-
steuerbar sind.

Der Patentanspruch 1 geméafll Hilfsantrag 1 nennt zusatzlich zum Patentan-

spruch 1 gemal} Hauptantrag folgendes Merkmal:

1.7ay; indem die Zuordnung der Ansteuerelemente zu den Antrieben

flexibel erfolgt.

Gemal Hilfsantrag 2 lauten die Merkmale 1.7 und 1.7a des Patentanspruch 1:

1.74> wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel an-
steuerbar sind,
1.7a> und wobei die Ansteuerelemente zu den Antrieben flexibel zu-

ordenbar sind.

Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 nennt gegentber dem Patentan-
spruch 1 gemald Hauptantrag statt dem Merkmal 1.7 die Merkmale:

1.743 und wobei die Ansteuerelemente zur Ansteuerung der Antrie-
be (1) Uber das Bussystem ausgebildet sind,

1.7ay3 wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel an-
steuerbar sind,

1.7bys und wobei die Zuordnung der Ansteuerelemente zu den Antrie-

ben Uber das Bussystem flexibel erfolgt.

AulRerdem hat gemal Hilfsantrag 3 das Merkmal 1.1 die Fassung:

1.143 Verwendung eines Antriebsystems (1) fir beweglich an einem
ortsfesten Bauteil gelagerte Flugel.
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3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag geht tiber den
Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent-
und Markenamt als der fur die Einreichung der Anmeldung zustandigen Behérde

urspriinglich eingereicht worden ist (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Der erteilte Patentanspruch 1 umfasst unter anderem das Merkmal

1.7 und wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel an-

steuerbar sind.

Die Patentinhaberin meint, dieses Merkmal sei in den urspringlichen Unterlagen

offenbart, wo es auf Seite 3 im vierten Absatz heif3t;

.Insbesondere ist es bei der Verwendung mehrerer Antriebe in Verbin-
dung mit mehreren Ansteuerelementen maoglich, dass die Zuordnung
der Ansteuerelemente zu den Antrieben flexibel erfolgen kann; d. h.,
dass z. B. einzelne Ansteuerelemente jeweils bestimmten einzelnen
Antrieben zugeordnet sind und aul3erdem Uber weitere Ansteuerele-
mente mehrere der Antriebe als Gruppe ansteuerbar sind. Insbeson-
dere ist es hierbei auch mdglich, diese Zuordnungen flexibel zu &n-

dern.”

Diese Offenbarungsstelle stiitzt das Merkmal 1.7 jedoch nicht.

Den urspriinglichen Unterlagen entnimmt der Fachmann lediglich, dass die Zuord-
nung der Ansteuerelemente zu den Antrieben flexibel erfolgen kann. Dem misst
der Fachmann nach Uberzeugung des Senats keine weitergehende Bedeutung
zu, als dass der Fachmann zuordnen kann, welches Fenster oder welche Ture
— genauer: welcher Antrieb — von welchem Ansteuerelement, betétigt wird, ohne

dazu die Verdrahtung &ndern zu mussen.
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Dagegen besagt der erteilte Patentanspruch 1 im Merkmal 1.7, dass die Antriebe
flexibel ansteuerbar sind. Das geht tber eine flexible Zuordnung der Ansteuerele-
mente zu den Antrieben hinaus. Unter einer flexibler Ansteuerung der Antriebe
versteht der Fachmann namlich zur Uberzeugung des Senats, dass er die Art der
Ansteuerung, beispielsweise den jeweiligen Betriebsmodus, frei wahlen kann, je-
denfalls nicht nur die Zuordnung der Ansteuerelemente zu den Antrieben.

Insoweit ist ein Gegenstand patentiert worden, den der Fachmann den urspring-

lich eingereichten Unterlagen nicht entnehmen konnte.

Deshalb ist die von der Patentinhaberin mit inrem Hauptantrag angestrebte Auf-

rechterhaltung des Patents nicht moglich.
4. Durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 wirde
der Schutzbereich des Patents gegeniber der erteilten Fassung erweitert (8§ 22

Abs. 1 Alt. 2. PatG).

Durch den Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 wird ein kausaler Zusammen-

hang zwischen dem erteilten Merkmal

1.7 und wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel an-

steuerbar sind,

und der den urspringlichen Unterlagen entnommenen Formulierung

1.7ay; indem die Zuordnung der Ansteuerelemente zu den Antrieben

flexibel erfolgt,

hergestellt.
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Abgesehen davon, dass ein solcher Zusammenhang den urspringlichen Unterla-
gen nicht zu entnehmen ist, erdffnet die Formulierung des Merkmals 1.7ay; als
Verfahrensschritt Lesarten, die aus dem Schutzbereich des auf ein Antriebssys-
tems, also einen Gegenstand, gerichteten erteilten Patentanspruch 1 hinausfihren
wirden. Beispielsweise zieht der Fachmann bei der gegenwartigen Formulierung
des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 in Betracht, die Antriebe wirden
dadurch unterschiedlich angesteuert werden, dass wahrend des Betriebs von

einem Ansteuerelement auf ein anderes umgeschaltet wird.

Eine Lesart, bei der das auf einer unzulassigen Erweiterung beruhende Merk-
mal 1.7 unberucksichtigt bliebe, ist nicht mdglich, da das Merkmal 1.7ay; auf die-

ses Bezug nimmt.

Deshalb ist der Hilfsantrag 1 nicht zulassig.

5. Die jeweiligen Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemalR der Hilfsantra-
ge 2 und 3 beruhen gegeniber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit und sind daher nicht patentfahig. Deshalb ist eine beschrankte
Aufrechterhaltung des Patents auf Grundlage des Hilfsantrags 2 oder des Hilfsan-
trags 3 nicht moglich (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. 8§ 4 PatG).

5.1 Gemal Hilfsantrag 2 besteht der kausale Zusammenhang zwischen den
Merkmalen 1.7y, und 1.7ay, wie beim Hilfsantrag 1 nicht mehr, aul3erdem ist in

der Fassung gemal Hilfsantrag 2 auch das Merkmal

1.7a4> und wobei die Ansteuerelemente zu den Antrieben flexibel zu-

ordenbar sind,

gegenstandlich formuliert, sowie auf die urspringliche Offenbarung zurtickgefihrt,
so dass der Hilfsantrag 2 nach Erkenntnis des Senats zulassig ist.
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Der Antrag musste auch nicht zwingend mit der Aufnahme eines entsprechenden
Hinweises (,Disclaimer®) in die Patentschrift verbunden sein. Vielmehr erkennt der
Fachmann, dass das Merkmal 1.7y, — aus den zum Merkmal 1.7 des Anspruchs 1
gemal Hauptantrag dargelegten Grinden — auf einer unzulassigen Erweiterung
beruht und dass aus diesem deshalb keine Rechte hergeleitet werden dtrfen (vgl.
BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 — Winkel-

messeinrichtung).

Folglich muss bei dem nachfolgenden Vergleich des Gegenstandes des Patentan-
spruchs 1 gemalf? Hilfsantrag 2 mit dem Stand der Technik und bei der Beurteilung
des Vorliegens erfinderischer Tatigkeit die unzulassige Anderung gegentiber den

ursprunglichen Unterlagen

1.74> wobei die Antriebe Uber die Ansteuerelemente flexibel an-

steuerbar sind,

unbertcksichtigt bleiben (8 38 Satz 2 PatG).

Im Hinblick auf den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 2
offenbart die Druckschrift DE 94 12 599 U1 (= D20) ein

1.1 Antriebssystem fiir beweglich an einem ortsfesten Bauteil gela-
gerte Flugel (Seite 1, 1. sowie 2. Absatz; Seite 2, 1. Absatz;
Seite 4, 2. Absatz; Schutzanspruch 1)

1.2 mit mehreren Antrieben 1, 2 (Brickensatz von Seite 4 zu Sei-
te 5 sowie Schutzanspruch 3 und Figur 1)

1.3 und mehreren Ansteuerelementen 5 zum Ansteuern der Antrie-
be (Schutzanspriiche 2, 3 sowie 10),

1.4 wobei der Antrieb 1, 2 jeweils ein Antriebsgehéuse aufweist
(vgl. Figur 1), und
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1l.4a mit jeweils einem im Antriebsgehduse angeordneten elektri-
schen Antriebsmotor (Jeweils einen elektrischen Antriebsmotor
in den Antrieben 1, 2 liest der Fachmann selbstverstandlich
mit.),

1.4b  mit jeweils einer im Antriebsgehduse angeordneten elektroni-
schen Steuerung 6 (Seite 6, 3. Absatz: ,in dem Motor angeord-
nete Elektronik®; Seite 6, 4. Absatz: ... , wie diese in dem An-
triebsmotor untergebracht ist.”),

15 wobei der Antrieb 1, 2 jeweils eine elektrische Verbindung zu ei-
nem Bussystem 3 aufweist (Briickensatz von Seite 4 zu Seite 5;
Seite 5, 3. Absatz; Seite 7, 1. Absatz; Schutzanspruch 2),

1.6 wobei der Antrieb 1, 2 jeweils eine im Antriebsgehause inte-
griert angeordnete Schnittstelle 11 zum Anschluss an ein Bus-
system 3 umfasst (Figur 2 i. V. m. Seite 5, 3. und 4. Absatz,
Seite 7, 1. Absatz),

1.7ay, wobei die Ansteuerelemente 5 zu den Antrieben 1, 2 flexibel zu-
ordenbar sind (Bruckensatz von Seite 4 zu Seite 5; Seite 5, vor-
letzter Absatz; Seite 7, letzter Absatz, Schutzanspruch 10 — Es
liegt in der Natur von Komponenten, die mittels eines Bus-
systems miteinander kommunizieren, dass sie jeweils mit einer
individuellen Adresse versehen sind, sowie dass frei program-
mierbar ist, aufgrund welches Sensorsignals oder aufgrund wel-

ches anderen Steuerbefehls welcher Aktor anspricht).

Die Druckschrift D20 beschreibt zwar nur ein Ausfihrungsbeispiel fir Rohrmoto-
ren, also den Antriebsmotoren von Rollladen und Jalousien, so dass die Merkmale

1.4c  mit jeweils einem Abtriebsglied (5), welches aus einer Offnung
des Antriebsgehauses (2) austritt
1.4d und direkt oder indirekt mit dem beweglichen Flugel kraftschlis-

sig verbunden ist, und
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1.4e mit jeweils einem zwischen dem Antriebsmotor (3) und dem Ab-
triebsglied (5) geschalteten Getriebe (4),

der Druckschrift D20 nicht im Detail zu entnehmen sein mégen und somit der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 2 dem gegenuber neu sein
mag. Zur Uberzeugung des Senats muss der Fachmann jedoch nicht erfinderisch
tatig werden, um das Ausfuhrungsbeispiel der Druckschrift D20 auf ein Antriebs-
system fur beweglich an einem ortsfesten Bauteil gelagerte Fligel, also beispiels-
weise Tur- oder Fensterfliigel zu Gbertragen, zumal in der Druckschrift D20 bereits
Tldren und Fenster als mogliche Anwendungsfélle erwdhnt sind (vgl. Seite 1,
1. und 2. Absatz, Schutzanspruch 1).

Dartber hinaus ist dem Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt, im Zu-

sammenhang mit der Ansteuerung von Motoren Bussysteme vorzusehen.

Neben der Druckschrift D20 setzen sowohl die Druckschrift US 5 285 137 (= D2),
die ein Abtriebsglied (,motor output shaft 62“) sowie ein Getriebe (,intermediate
gear structure”) offenbart (Spalte 6, Zeilen 50 bis 53), als auch die Druckschrift
DE 39 15 569 Al (= D8), die ein Abtriebsglied (Gewindespindel) sowie ein Getrie-
be (Scherenhebel, Spindelmutter) offenbart (Spalte 8, Zeilen 55 bis 65, Patent-
anspruch 47), Bussysteme als bekannt voraus (D20, Briickensatz von Seite 4 auf
Seite 5; D2, Anspruch 4: ,bidirectional serial channel 28“;, D8, Spalte 2, Zeilen 7
bis 14: Datenbus, Spalte 10, Zeilen 51 bis 63: Datenringleitung 47). Damit liegen
fur den Fachmann die technischen Mittel, um die Ansteuerelemente im Sinne des
Streitpatents den Antrieben flexibel zuzuordnen, in seinem Griffoereich. Zur Uber-
zeugung des Senats hat der Fachmann auch Anlass, diese technischen Mittel ein-
zusetzen, wenn ihm an der Flexibilitat gelegen ist, was sich fur ihn ohne weiteres

aus alltaglichen Anforderungen ergibt.

Somit beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 2 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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5.2 Soweit der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 3 mit
dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 2 tbereinstimmt, wird

auf die obigen Ausfuihrungen zum Hilfsantrag 2 verwiesen.

Die daruber hinausgehenden Merkmale kénnen die Patentfahigkeit nicht begrin-
den.

Da die Ansteuerelemente gemaR Druckschrift D20 ebenso wie die Antriebe Uber
das Bussystem miteinander sowie mit einer zentralen Vorrichtung kommunizieren
konnen (Bruckenabsatz von Seite 4 zu Seite 5), liest der Fachmann ohne weiteres
mit, dass die Ansteuerelemente wie in Merkmal 1.7y3 gefordert, zur Ansteuerung

der Antriebe Uber das Bussystem ausgebildet sind.

Das Merkmal 1.7ay3 beruht — aus den zum Merkmal 1.7 des Anspruchs 1 gemaf
Hauptantrag dargelegten Griinden — auf einer unzulassigen Erweiterung und bleibt

deshalb unberucksichtigt.

Zu dem Merkmal 1.7bys sei im Wesentlichen auf die obigen Ausfihrungen zum
Merkmal 1.7a4, verwiesen. Soweit die Zuordnung Uber das Bussystem erfolgen
soll, geht das nicht Gber fachménnische MalRnahmen hinaus, wenn man berick-

sichtigt, dass der Fachmann das Bussystem ohnehin zur Ansteuerung vorsieht.

Schliel3lich ist es, wie ebenfalls bereits zum Hilfsantrag 2 aufgefuhrt, fir den
Fachmann naheliegend, das fir Rohrmotoren aus der Druckschrift D20 offenbarte
Antriebssystem auch bei Tur- oder Fensterfliigeln zu verwenden, wie es aus den
Druckschriften D2 oder D8 bekannt ist.

Somit fuhrt auch die Beschrankung des Streitpatents auf eine Verwendung (Merk-
mal 1.1y3) nicht zu einer gewédhrbaren Anspruchsfassung. Vielmehr ergibt sich
auch diese in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.
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6. Nachdem sich die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemald Haupt- und
allen Hilfsantragen als nicht zulassig bzw. als nicht patentfahig erweisen, war die
Beschwerde der Patentinhaberin zurtickzuweisen. Mit dem jeweiligen Patentan-
spruch 1 fallen auch alle anderen Anspriiche. Aus der Fassung der Antradge und
dem zu ihrer Begriindung Vorgebrachten ergeben sich keine Zweifel an dem pro-
zessualen Begehren der Patentinhaberin, das Patent ausschliel3lich in einer der
beantragten Fassungen zu verteidigen (vgl. BGH, Beschluss vom 27.Fe-
bruar 2008 — X ZB 10/07, GRUR-RR 2008, 456 Rn. 22 m. w. N. — Installierein-
richtung).

Rechtsmittelbelehrung

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

Nachdem der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwerde
nicht zugelassen hat, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der
nachfolgenden Verfahrensmangel durch substanziierten Vortrag gertigt wird (§ 100 Abs. 3
PatG):

1. Das beschlieRende Gericht war nicht vorschriftsmaRig besetzt.

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

Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat.

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

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

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch
Ubertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden
(8 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V.m. 81, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu 8§ 1)
Nr. 6 der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof
und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektronische Poststelle ist Gber die
auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html
bezeichneten = Kommunikationswege  erreichbar (82 Abs.1 Satz2 Nr.1
BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen
bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollméachtigten des Rechtsbeschwerdeflihrers eingelegt werden
(8 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

RiBPatG Dr. Kapels
ist wegen Urlaubs
gehindert, seine
Kleinschmidt Kirschneck J. Maller Unterschrift beizufligen

Kleinschmidt

Ko



