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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 199 13 535.5-15

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung vom 1. April 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Kahr sowie des Richters Dr. Jordan, der Richterin Klante und des Richters

Dr. Egerer

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

BPatG 152
10.99



Grinde

Die am 25. Marz 1999 eingereichte Patentanmeldung 199 13 535.5-15 betrifft

einen Schlagerkopf fur einen Golfschlager.

Sie wurde von der Prifungsstelle flr die Klasse A 63 B des Deutschen Patent-

und Markenamts mit Beschluf® vom 28. Februar 2001 zurtickgewiesen.

Dem Zuruckweisungsbeschlul® hat die Prifungsstelle zur sachlichen Beurteilung
die urspringlichen Patentanspriiche 1 bis 3 zugrundegelegt, da die mit der Ein-
gabe vom 18. September 1999 eingereichten drei Patentanspriche nach Auffas-
sung der Prufungsstelle Merkmale enthalten wuirden, die in den ursprunglichen

Unterlagen nicht offenbart seien.

Die ursprunglichen Patentansprtche 1 bis 3 lauten:

"1. Anordnung des Schlagerschaftes (Hosel) im Schwer-

punkt (Mittelpunkt) des Schlagerkopfes.

2. Die S-Form (Versatz, Kropfung) des Schlagerschaftes in
Schlagrichtung, die ein Nachfedereffekt hat.

3. Senkungen (Bohrungen) auf dem Schlagerblatt, die

einen besseren Rickwartsdrall (Backspin) erméglichen."

Die mit der Eingabe vom 18. September 1999 eingereichten Patentanspriche 1

bis 3 lauten:



"1. Anordnung des Schlagerschaftes (Hosel) im Schwer-
punkt (Mittelpunkt) des Schlagerkopfes. Die Verbindung
zwischen Schaft und Schlagerkopf ist eine Gabel (1) wel-
che links und rechts am Schlagerkopf befestigt ist. Die
Verbindung zwischen Schaft und Schlagerkopf kann
auch im Mittelpunkt des Schlagerblattes (centreshaft) (2)

angebracht werden.

2. Die S-Form (3) (Versatz, Kropfung) des Schlagerschaf-
tes in Schlagrichtung, die ein Nachfeder-Effekt hat.

3. Senkungen (Bohrungen) auf dem Schlagerblatt, die

einen besseren Rickwartsdrall (Backspin) erméglichen."

Die Zuruckweisung der Anmeldung wurde damit begriindet, dal} die Merkmale der
mit den urspringlichen Unterlagen eingereichten Patentanspriichen gegeniber

einem Stand der Technik, wie er in

(1) US 34 48 981 und
(5) US 19 68 092

beschrieben sei, nicht mehr neu seien.

Weiterhin wurden folgende Literaturstellen zitiert:

(2) US 5544 879

(3) DE 94 04 924 U1
(4) DE 8200 672 U1.



Gegen den Zurlickweisungsbeschlul® der Prifungsstelle hat der Patentanmelder
mit Schriftsatz vom 11. April 2001, eingegangen am 18. April 2001, Beschwerde
eingelegt.

Darin fuhrt er aus, daf® er darum bitte, einen Golfschlager, dessen Schaft in der
Mitte des Schlagerblattes angebracht ist, unter Patentschutz zu stellen und dal} er
die runden Vertiefungen (Bohrungen) aus dem Patentschutz herausnehmen wolle
und eine neue Schlagflache mit waagrechten und senkrechten Rillen (GROOVES)
in einem Abstand von 3 mm (gemal} einer dem Beschwerdeschriftsatz beiliegen-

den Zeichnung) geschutzt haben wolle.

Vom Patentanmelder wurde aufRerdem auf die Golfregeln im alten Regelbuch
(1988) Seite 40 (6) und im neuen Regelbuch (2000 bis 2003) Seite 184 Anfang Il
No. 2C (7) hingewiesen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1.  Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden (PatG § 73). Sie
hat jedoch keinen Erfolg.

2. Es gelten antragsgemaf die mit der Eingabe vom 18. September 1999 ein-
gereichten Patentanspriche 1 bis 3.

Der Patentanspruch 1, der die Anordnung des Schlagerschaftes betrifft, ist gegen-
uber den urspringlichen Unterlagen, wie die Prifungsstelle bereits im Prifungsbe-
scheid vom 30. Juni 2000 feststellte, unzulassig abgeandert worden. Dabei han-
delt es sich offensichtlich um das Merkmal, dal} die Verbindung zwischen Schaft
und Schlagerkopf eine Gabel ist, welche links und rechts am Schlagerkopf befe-
stigt ist, was in den urspringlichen Unterlagen nicht ausgefihrt worden ist. Solche

in den ursprunglichen Unterlagen nicht offenbarten Merkmale, die den Anmel-



dungsgegenstand unzulassig abandern oder erweitern, fihren nach § 48 PatG
iVm den §§ 38 und 45 zur Zuruckweisung der Anmeldung. Mit dem Patentan-
spruch 1 fallen die Patentanspriche 2 und 3, da uber den Antrag nur im Ganzen
entschieden werden kann (BGH "Elektrisches Speicherheizgerat" GRUR 1997,
120).

3. Ohne es naher auszufuhren, hat die Priufungsstelle offensichtlich die
ursprunglichen Patentanspriche als Gegenstand eines vom Anmelder nicht aus-
gesprochenen Hilfsantrags betrachtet.

Aber auch diese Patentanspriche sind nicht patentfahig, wie im Zurickweisungs-
beschlul} bereits ausgefuhrt wurde.

Beim Golfspielen ist beim Spielen auf Distanz nach den Golfregeln des malige-
benden Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews von 1988 Seite 40 (6) — auf
die der Anmelder im Beschwerdeschriftsatz selbst hingewiesen hat - ein Golf-
schlager vorgeschrieben, bei dem der Schaft an der Ferse des Schlagerkopfs
befestigt ist. Nach diesem Regelwerk (6) ist ein Putter ein vorwiegend zum
Gebrauch auf dem Grin bestimmter Golfschlager, bei dem nach diesen Spielre-
geln der Schaft an jeder Stelle des Schlagerkopfes einminden kann. Nach diesem
Regelwerk wird die Verwendung des Putters — Golfschlagers auch aul3erhalb des
Grun nicht ausgeschlossen. Der Putter ist also ein Golfschlager. Auch dieser Golf-
schlager (Putter) besteht aus einem Schlagerkopf und einem Schaft, der — vom
Regelwerk erlaubt — mittig in den Schlagerkopf einminden kann. Es wird dazu
auch auf (1) US 34 48 981 verwiesen, in der allgemein ein Golfschlager beschrie-
ben wird, bei dem der Schlagerschaft (10) im Mittelpunkt des Schlagerkopfes (20)
befestigt ist (vgl (1) Fig 3 und 6). Dabei betrifft die bekannte Anordnung (1) die
Verbesserung eines Golfschlagers allgemein, und erst in zweiter Linie einen Putter
(val (1) Sp 1 Z 33 bis 38 und 39 bis 41). Demgegenuber ist die Anordnung des
Schlagerschafts im Schwerpunkt (Mittelpunkt) des Schlagerkopfes gemal’ Patent-
anspruch 1 nicht neu und deshalb nicht gewahrbar. Fur die weiteren Patentan-

spruche 2 und 3 trifft wiederum die oben bereits zitierte Entscheidung des Bun-



desgerichtshofs zu, dal} weitere Patentanspriche mit dem Patentanspruch 1 fal-

len, da Uber einen Antrag nur im Ganzen entschieden werden kann.

4. Die im Beschwerdeschriftsatz des Anmelders vorgetragenen Anregungen,
die Vertiefungen (Bohrungen) aus dem Patentschutz herauszunehmen und statt
dessen Rillen (Grooves) waagrecht und senkrecht in einem Abstand von 3 mm
(laut der vom Anmelder beigefugten Zeichnung) an der Schlagflache vorzusehen
bleiben im Unverbindlichen, da keine Patentanspriiche darauf gerichtet sind. Sie
wurden auch keinen Beitrag zur erfinderischen Tatigkeit leisten, da Rillen auf der
Schlagflache eines Golfschlagers ublich sind (vgl die von dem Anmelder einge-
reichten Golfregeln (6)) und die zweckmallige Gestaltung der Rillen im Belieben
des Fachmanns, eines Ausrusters fur Golfspieler, liegen.

Da die geltenden Patentanspriiche vom 18. September 1999 unzulassig erweitert
sind und auch eine Prufung des ursprunglich offenbarten keine patentfahige Erfin-

dung erkennen IaRt, war die Beschwerde zurickzuweisen.

Kahr Jordan Klante Egerer
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