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betreffend das Patent 199 07 212

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die miundliche Verhandlung vom 23. Marz 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurtickgewiesen.

Grinde

Das deutsche Patent 199 07 212 (Streitpatent) wurde beim Deutschen Patent- und
Markenamt mit der Bezeichnung ,Edelstahlspile® am 19. Februar 1999 einge-

reicht.

Unter Berucksichtigung des Standes der Technik gemal3 den Druckschriften

D1 DE 44 25 764 C1,

D2 DE 4202517 Al,

D3 US 4664 759 A, und

D4 Logozzo, Arthur: ,Chromium Plating” in Met. Finish, Bd. 43
(1975) Seiten 184, 186, 188, 190, 192, 194 bis 196 und 198
bis 200,

hat die Prufungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts fir Klasse A 47 L
das Patent durch Beschluss vom 13. November 2000 mit der Bezeichnung ,Edel-
stahlspile und Verfahren zu ihrer Herstellung” mit 10 Patentanspriichen erteilt. Die

Patenterteilung wurde am 21. Juni 2001 verd6ffentlicht.



Mit Schriftsatz vom 21. September 2001, mit FAX am gleichen Tag eingegangen,

hat die Einsprechende Einspruch erhoben.

Sie beantragt, das Streitpatent zu widerrufen, weil der Gegenstand dieses Patents

nach 88 1 bis 5 PatG nicht patentféahig sei.

Hierbei stitzt sich die Einsprechende neben den Druckschriften aus dem Pru-
fungsverfahren auf folgende weitere Entgegenhaltungen (in der Nummerierung

der Patentabteilung):

D5 DE 24 21 490 A1,

D6 DE 197 54 950 Al (die nachveroffentlichte altere
Anmeldung),

D7 DE 42 39 801 A1,

D8 Weiner, R: ,Die Galvanische Verchromung”, Eugen G. Leuze
Verlag, Saulgau (1974) Seiten 83 bis 167 und

D9 US5021102.

Die Patentabteilung 1.15 des Deutschen Patent- und Markenamts hat durch Be-
schluss vom 18. Februar 2004 das Patent widerrufen, weil der Gegenstand nach
Patentanspruch 1 und das Verfahren gemalf Patentanspruch 7 im Hinblick auf die
Entgegenhaltungen D1 und D8 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit des zustan-

digen Fachmanns beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin vom
29. Marz 2004.

Sie erklart mit ihrem Schriftsatz vom 17. Marz 2006 die Teilung des Streitpatents.



Mit der Zwischenverfigung vom 20. Marz 2006 hat der Senat als weitere Druck-

schrift das

D10 ,Handbuch der Galvanotechnik”, Hg. Dr. Dettner und
Dr. Elze, Bd.ll, Carl Hanser Verlag, Minchen (1966)
Seiten 150 bis 152

in das Beschwerdeverfahren eingefihrt.

In der mundlichen Verhandlung vom 23. Marz 2006 verteidigt die Patentinhaberin
das Streitpatent in der erteilten Fassung, hilfsweise gemalf der in der mindlichen

Verhandlung Ubergebenen Fassung.

Zur Verteidigung des Streitpatents tragt sie vor, dass zur Verbesserung der Reini-
gungsfreundlichkeit von Edelstahlspulen mit verkratzter Oberflache diese aufpo-
liert werden kénnen und somit Edelstahlspilen mit hartverchromter Oberflache fur
den Fachmann - schon allein ihrer hohen Kosten wegen - nicht in Betracht kdmen.
Sie verweist hierzu auf einen Auszug aus ,Schmucklexikon® von Prof. Leopold
Rossler, Stichwort ,Polierstahl“. Ferner gabe es eine ganze Reihe von Beispielen
zur leichteren Reinigung von Spilen, jedoch keinen Hinweis auf Hartverchromung

von Edelstahlspulen.

Sie beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 1.15 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 18. Februar 2004 aufzuheben und das Pa-
tent in der erteilten Fassung, hilfsweise in der Fassung gemarf
Hilfsantrag, Ubergeben in der mdindlichen Verhandlung vom
23. Marz 2006, aufrechtzuerhalten.



Die Einsprechende, die an der mindlichen Verhandlung - wie mit ihrem Schreiben
vom 13. Februar 2006 angekindigt - nicht teilgenommen hat, beantragt schrift-

satzlich,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der geltende erteilte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

.Edelstahlsplle mit einem Spilbecken und einem um das Spilbe-
cken umlaufenden Rand, welcher mit einem Beckenboden des
Spulbeckens uber eine umlaufende Seitenwand verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Edelstahlspile auf ihrer Sichtseite eine schmutz-abwei-

sende Beschichtung in Form einer Hartverchromung aufweist.”
Der Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag unterscheidet sich von demjenigen nach
Hauptantrag dadurch, dass dessen Gegenstand auf eine (Unterschied zum

Hauptantrag unterstrichen)

.Edelstahlspile mit einem tiefgezogenen Spilbecken .....

beschréankt ist.

Beziglich der Unteranspriche 2 bis 6 und des selbstandigen Verfahrensan-
spruchs 7 und dessen Unteranspriche 8 bis 10 gemal Haupt- und Hilfsantrag

sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die zulassige Beschwerde der Patentinhaberin ist nicht begriindet, denn die Ge-
genstande des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag erweisen sich

nach dem Ergebnis der miindlichen Verhandlung als nicht patentféahig.

1) Die mit Schriftsatz vom 17. Méarz 2006 abgegebene Teilungserklarung hin-
dert nicht den Fortgang des Beschwerdeverfahrens und eine abschlieRende Ent-
scheidung Uber das Stammpatent, weil es auf das Schicksal der Trennanmeldung
in der Regel schon deshalb nicht ankommt, weil durch die Teilung nichts abge-
trennt werden muss. Allein maf3geblich ist, ob die Rechtsverfolgung der Patentin-
haberin im Beschwerdeverfahren - wie hier - eine abschlieRende Entscheidung
zulasst, vgl. BGH GRUR 2003, 781 Leitsatze 1. und 2. sowie Abschnitt 11.2. b) cc)

- Basisstation”.

2) Die Zulassigkeit des Einspruchs ist zwar nicht angegriffen worden, jedoch
ist diese von Amts wegen zu prifen, vgl. Schulte, PatG, 7. Auflage, § 59 Rdn. 22
und 145.

Der form- und fristgerechte Einspruch ist zulassig, weil in dem Einspruchsschrift-
satz die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, entsprechend § 59 Abs. 1
Satz 4 PatG im Einzelnen so angegeben sind, dass die Merkmale des erteilten
Patentanspruchs 1 in einen konkreten Bezug zum Stand der Technik gebracht

wurden.

3) Ausweislich der Beschreibung betrifft das Patent eine Edelstahlsplle mit
einem Spulbecken und einem um das Spilbecken umlaufenden Rand, welcher mit
einem Beckenboden des Spulbeckens verbunden ist, und ein Verfahren zu ihrer

Herstellung, wie diese in der gattungsbildenden Druckschrift D1 offenbart sind.



Edelstahlspilen sind vielféltig und zur hohen Zufriedenheit der Nutzer im Einsatz,
da diese nicht nur Uber lange Zeit ihr gutes Aussehen behalten, sondern dartber

hinaus auch extremen Beanspruchungen standhalten.

Als nachteilig wird von der Patentinhaberin bei den Edelstahlspilen empfunden,
dass diese nicht ausreichend schmutzabweisend sind und insbesondere durch
Bildung von Kalkflecken einen Telil ihrer ansonsten gegebenen Reinigungsfreund-

lichkeit einbiRRen.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als Aufgabe der Erfindung, die eingangs ge-
nannte Edelstahlsplle derart weiterzubilden, dass sie eine schmutzabweisende
Oberflache aufweist, die leichter zu reinigen ist, vgl. Streitpatent Spalte 1, Zn. 24
bis 26.

Diese Aufgabe soll durch die in dem jeweiligen Patentanspruch 1 und dem Verfah-
rensanspruch 7 gemafR Haupt- und Hilfsantrag angegebenen Merkmale gel6st

werden.

Dabei ist es wesentlich, dass die Edelstahlsplle gemafR Patentanspruch 1 des
Hauptantrages bzw. die tiefgezogene Edelstahlspile gem&fR Patentanspruch 1
des Hilfsantrages jeweils auf ihrer Sichtseite eine schmutzabweisende Beschich-

tung in Form einer Hartverchromung aufweist.

Gleiches gilt fur die Herstellungsverfahren gemald Patentanspruch 7 des Haupt-

und Hilfsantrages.

Auf die im Streitpatent bezeichnete subjektive Aufgabe kommt es nach standiger
Rechtsprechung nicht an. Vielmehr maf3geblich ist das durch die Erfindung fir den
Fachmann tatsachlich, d. h. objektiv geloste technische Problem, vgl. BGH
GRUR 2003, 693, 695 li. Sp. Abs. 3 - ,Hochdruckreiniger” m. w. N.; Schulte, PatG,
7. Auflage, 8 1 Rdn. 63 und 64.



Fur den Fachmann liegt das Ergebnis einer mit Hartverchromung beschichteten
Edelstahlspile darin, dass deren Oberflache eine wesentlich héhere Harte auf-
weist und daher insbesondere verschleil3- und kratzfester ist. Fur den Fachmann
erschlie3t sich demnach als objektive Aufgabe, eine Edelstahlspille an stark be-
anspruchten Oberflachen mit héherer Verschlei3- und Kratzfestigkeit auszustat-
ten, vgl. hierzu auch den in der Streitpatentschrift (Sp. 1 Z. 63/64) genannten
Vortell.

4) Die Frage der Zulassigkeit der geltenden Patentanspriiche 1 bis 10 gemali
Haupt- und Hilfsantrag sowie die Frage der Neuheit der zugehdrigen Gegenstande
und Herstellungsverfahren kann dahinstehen, weil die Gegenstande des jeweili-
gen Patentanspruchs 1 bzw. die Herstellungsverfahren des jeweiligen Patentan-
spruchs 7 gemal Haupt- und Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
des zustandigen Fachmanns beruhen, der hier als ein berufserfahrener, mit der
Entwicklung von oberflachenbehandelten Edelstahlspiilen betrauter Diplom-Inge-
nieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluss zu definieren

ist.

Die Losung gemaf Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 7 des Hauptantrages
beruht im Hinblick auf den nachgewiesenen Stand der Technik nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit des zustandigen Fachmanns.

Die gattungsbildende Entgegenhaltung D1 offenbart Edelstahlspilen (Einbau-
spule 10 u. a. aus Edelstahl, vgl. Spalte 1, Z. 15, 16), die entweder als ganzes
durch Tiefziehen geformt wurden oder ein tiefgezogenes Spilbecken (grol3es
Spulbecken 12 und Restebecken 5) aufweisen, mit einem um das Spulbecken (5,
12) und die Abtropfflache (4) umlaufenden Rand (Randbereich 14 bestehend aus
einer ebenen Randzone 16, einer Ubergangszone 18 und einem Spiegelbe-
reich 3), welcher ausweislich der Figuren 1 und 2 mit dem Beckenboden des

Spulbeckens (5, 12) tber eine umlaufende Seitenwand verbunden ist, vgl. dort die



Figuren 1 und 2 mit zugehdriger Beschreibung i. V. m. der Beschreibung Spalte 1,
Abs. 1 und 3, Spalte 2, Abs. 3.

Wegen der Hygiene und des optischen Erscheinungsbildes ist der zustandige
Fachmann stets daran interessiert, Spilen, insbesondere an stark beanspruchten
Oberflachen, mit einer verschleil3- und kratzfesteren Oberflache auszustatten,
damit die Spule besser vor mechanischen Beanspruchungen und Verschleil3 ge-

schitzt werden kann.

Dem Fachmann sind hartverchromte Edelstahloberflachen z. B. aus der von der
Patentinhaberin selbst genannten Druckschrift D3 bekannt und in der Literatur der
Galvanotechnik sind die Eigenschaften von galvanischen Hartverchromungen u. a.

von Edelstahloberflachen ausfiihrlich dokumentiert worden.

Hartchromuberziige weisen

hohe Harte und Verschleil3festigkeit,

niedrige Reibungskoeffizienten und geringe Adhéasion (Klebeféhig-
keit),

gutes Aussehen und dekorative Wirkung sowie

grol3e Korrosions- und Hitzebestandigkeit (gegen Anlauf und Oxi-

dation)

auf, vgl. z. B. D8 Seiten 101 und 102 bzw. D10 Seiten 150 und 151.

Dort wird neben den vorstehend aufgefuihrten Eigenschaften zuséatzlich hervorge-
hoben, dass Hartchromiiberziige von Wasser, Olen und anderen Fliissigkeiten
schlecht benetzt werden, vgl. D10 Seite 151, Abschnitt ,Eigenschaften des Uber-

zuges - Allgemeines”.
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Die vorstehend aufgefiihrten vorteilhaften Eigenschaften von Hartchromuiberziigen
legen es dem Fachmann nahe, auch bei Edelstahlsptilen, insbesondere auf deren
Sichtseite an den stark beanspruchten Arbeitsflachen, wie Beckenboden, umlau-
fende Seitenwand und Abtropfflache, einen Hartchromiberzug vorzusehen, um

hohere Verschleil3- und Kratzfestigkeit dieser Oberflachen zu erreichen.

Der auf den Abschnitt 7.5.5. der Entgegenhaltung D8 (Seite 165 bis 166) gestitzte
Einwand der Patentinhaberin, dem zufolge es zweckmafiiger sei, hartverchromten
und somit hinreichend korrosionsgeschitzten normalen Konstruktionsstahl an-
stelle von nichtrostenden Stahlen einzusetzen, vermag nicht zu Uberzeugen, weil
dieser Hinweis in der Entgegenhaltung D8 vollstandig bzw. allseitig hartver-
chromte Konstruktionsstahle betrifft und nicht lediglich teilweise hartverchromte
normale Stahle, da deren Korrosionsschutz bei teilweiser Hartverchromung nicht

gewabhrleistet ware.

Somit steht auch dieser Einwand einer aus Verschleil3festigkeitsgrinden nahe
liegenden Zusammenschau der Entgegenhaltungen D1 und D8 oder D10 nicht

entgegen.

Die Erh6hung der Verschlei3- und Kratzfestigkeit von Edelstahlspulen gehdort zu
einem typischen Aufgabenkreis des vorstehend definierten zustandigen Fach-
manns, so dass die Ausbildung einer Edelstahlspile mit einer Hartverchromung

gemal} Patentanspruch 1 bzw. gemal3 Patentanspruch 7 nahe gelegen hat.

In solchen Fallen beruht die beanspruchte Lehre auch dann nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit, wenn der Stand der Technik fir die damit zugleich erreichte
Verbesserung der Losung einer weiteren Problemstellung, wie hier die schmutz-
abweisende Wirkung der Hartverchromung, keine hinreichende Anregung vermit-

telt hat, vgl. BGH ,Hochdruckreiniger” a. a. O.
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Daher beruht die Edelstahlspllle gemaf Patentanspruch 1 bzw. das Herstellungs-
verfahren gemal} Patentanspruch 7 des Hauptantrages nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Die Unteranspriche 2 bis 6 und 8 bis 10 fallen mit den selbstéandigen Patentan-

spriuchen 1 und 7.

5) Was den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag anbetrifft,
so unterscheidet sich die Edelstahlspile vom Hauptantrag lediglich dadurch, dass

diese Edelstahlspule tiefgezogen ist.

Da die Entgegenhaltung D1 ebenfalls ein tiefgezogenes Edelstahlspilbecken be-
trifft, ergibt sich die Edelstahlspile gemald Patentanspruch 1 bzw. das Herstel-
lungsverfahren gemafd Patentanspruch 7 des Hilfsantrages aus der gleichen nahe
liegenden Zusammenschau der Entgegenhaltungen D1 und D8 oder D10 wie

beim Hauptantrag.

Der Einwand der Patentinhaberin, dass beim Tiefziehen von Edelstahlbecken sich
deren Gefluge andere, vermag an dieser Beurteilung insofern nichts zu andern, als
im Patentanspruch 1 des Hilfsantrages, und auch in der ganzen Patentschrift kei-
nerlei Malinahmen in Bezug auf eine Gefligednderung angegeben sind, so dass
die Lehre des Patentanspruchs 1 gemaR Hilfsantrag ggf. bestehende Bedenken
der Fachwelt lediglich ignoriert und den Preis der mit ihnen vorhersehbar verbun-
denen Nachteile aul3er acht lasst. Darin kann aber eine erfinderische Leistung
nicht gesehen werden, vgl. BGH GRUR 1996, 857 Ls. 2, 861 re. Spalte, Abs. 2
- ,Rauchgasklappe”.

Somit beruht die Edelstahlspiile des Patentanspruchs 1 bzw. das Herstellungs-
verfahren des Patentanspruchs 7 gemalf Hilfsantrag nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.
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Die Unteranspriche 2 bis 6 und 8 bis 10 fallen mit den selbstéandigen Patentan-

spriuchen 1 und 7.

Daher war die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickzuweisen.

gez.

Unterschriften



