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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 08 343.2

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 21. Februar 2013 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele, und der Richter
Dr. Egerer und Dr. Wismeth

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Der Beschluss des Patentamts wird aufgehoben und das Patent

wird erteilt.

Bezeichnung: Verwendung einer Schmierfettzusammensetzung

fur ein Walzlager

Patentanspriiche: 1 bis 6 gemald Hauptantrag, Gberreicht in der

mundlichen Verhandlung

Beschreibung und Zeichnungen: wie offenbart

Grinde
l.

Die Anmelderin N... LTD in T..., hat am 21. Februar 2001 beim Deut-

schen Patent- und Markenamt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

"Walzlager"

eingereicht, welche am 30. August 2001 in Form der DE 101 08 343 Al offenge-
legt worden ist. Die Patentanmeldung nimmt die Unionsprioritat der japanischen
Patentanmeldung vom 22. Februar 2000 mit der Anmeldenummer JP 00-044704
in Anspruch.

Mit Beschluss vom 3. Mai 2007 hat die Prufungsstelle fir Klasse C 10 M des

Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Patentfahig-



keit auf Grund des § 48 PatG nach Anhdrung zurtickgewiesen. Die Zustellung des
Beschlusses ist am 18. Mai 2007 erfolgt.

Dem Beschluss lagen die mit Schriftsatz vom 15. Februar 2007 eingereichten Pa-

tentanspriche 1 bis 8 gemal einzigem Antrag zugrunde.

Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit wurden von der Prifungsstelle fir
Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und Markenamts die Druckschriften D1 bis
D7 ermittelt:

(D1) DE 2902982 C2

(D2) DE 693 26 052 T2

(D3) DE 4301438C2

(D4) US 5650380 A

(D5) DE 26 40 854 Al

(D6) FALBE, Jurgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.: ROmpp-Lexikon Chemie.
Band 4, M-Pk. 10., vollig tberarb. Aufl. Stuttgart [u. a.]: Georg Thieme Ver-
lag, 1998, S. 2807-2809, Eintrag "Naphthensauren".
ISBN 3-13-734910-9

(D7) FALBE, Jurgen; REGITZ, Manfred [Hrsg.: ROmpp-Lexikon Chemie.
Band 3, H-L. 10., vollig tberarb. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Georg Thieme Verlag,
1997, S. 2252-2253, Eintrag "Korrosion". ISBN 3-13-734810-2

Die Zurtickweisung der Patentanmeldung ist mit mangelnder Neuheit des einzigen
unabhangigen Patentanspruchs 1 gegenuber der Lehre der Druckschrift
US 5 650 380 A (D4) begriindet worden.

Mit Schriftsatz vom 18. Juni 2007, eingegangen am selben Tag, hat die Anmelde-

rin Beschwerde gegen den Zuriickweisungsbeschluss eingelegt.



In einem Zwischenbescheid vom 4. Februar 2013 hat der Senat die Anmelderin
bezuglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit noch auf folgende Druckschriften

verwiesen:

(D8) US 5840666 A

(D9) US 6020290 A

(D10) US 5804 536 A

(D11) US 5915 844 A

(D12) KLAMANN, Dieter: Lubricants and Related Products. In: ELVERS, Barbara,
HAWKINS, Stephen; SCHULZ, Galil [Hrsg.]: Ullmann's Encyclopedia of In-
dustrial Chemistry. Volume A 15: Isotopes, Natural to Magnesium Com-
pounds. 5., completely rev. ed. Weinheim [u. a.]: VCH, 1990, S. 423-424,
452, 488-503. ISBN 3-527-20115-7

In  der mindlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht am
21. Februar 2013 hat der Vertreter der Anmelderin neue Patentanspriche 1 bis 6

eingereicht und diese zu seinem Hauptantrag gemacht.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Verwendung einer Schmierfettzusammensetzung fir ein
Walzlager von elektrischen Bauelementen fir ein Automobil
umfassend einen inneren Laufring, einen &usseren Laufring
und Rollelemente, wobei die Schmierfettzusammensetzung fur
diese Elemente des Walzlagers Rostschutzeigenschaften auf-
weist und ein Abblattern, welches ansonsten zusammen mit
einer weissen Strukturdnderung durch Wasserstoff sprodigkeit
vorliegt, verhindert, welche Schmierfettzusammensetzung als
Hauptbestandteil ein Basisdl, ein Verdickungsmittel und einen
Rostschutzzusatz umfasst, welcher Rostschutzzusatz eine Mi-

schung aus einem Naphthenat und einem Bernsteinsdurederi-



vat ist, wobei das Naphtenat ein gesattigtes monozyklisches
Carboxylat, ein gesatttigtes polyzyklisches Carboxylat, ein De-
rivat oder eine Mischung von diesen ist,

sowie die Schmierfettzusammensetzung in einem Lagerraum
eingefillt ist, welcher durch den inneren Laufring, den aul3eren
Laufring und die Rollelemente gebildet ist, wobei der Rost-
schutzzusatz in einer Menge von 0,1 bis 10 Gewichtsprozent
auf der Basis der Gesamtmenge der Schmierfettzusammen-
setzung vorliegt, und wobei das Verdickungsmittel eine Diurea-
Verbindung, eine Urea-Urethanverbindung, eine Diurethan-

Verbindung oder eine Mischung aus diesen ist.

Dem Patentanspruch 1 schlieRen sich funf auf diesen abhangig rickbezogene

Unteranspriiche mit folgendem Wortlaut an:

2.

Schmierfettzusammensetzung nach Anspruch 1, wobei das Bern-
steinsaurederivat eine Bernsteinsaure, eine Alkylbernsteinsaure,
ein Alkylbernsteinsaure-Halbester, eine Alkenylbernsteinséure, ein
Alkenyl-Bernsteinsaure-Halbester, eine Alkenylbernsteinsaure, ein

Alkenyl-Bernsteinsaure-Halbester oder ein Bernsteinsaureimid ist.

3.

Schmierfettzusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die
Menge des Rostschutzzusatzes 0,25 bis 5 Gewichtsprozent auf
der Basis der Gesamtmenge der Schmierfettzusammensetzung

betragt.



4.

Schmierfettzusammensetzung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei das Naphtenat Zinknaphtenat und das Bern-
steinsaurederivat ein Alkenyl-Bernsteinsdure-Halbester ist.

5.
Schmierfettzusammensetzung nach einem der vorangehenden
Anspriiche, wobei das Basisol zumindest ein synthetisches Ol auf

der Basis von Kohlenwasserstoff oder Estern enthélt.

6.
Schmierfettzusammensetzung nach einem der vorangehenden
Anspriche, wobei das Basisol eine kinematische Viskositat bei

40°C von 40 bis 150mm?/s aufweist.
Der Vertreter der Anmelderin ist der Auffassung, dass die Gegenstande der neu
eingereichten Anspruchsfassung urspriinglich offenbart sind, sowie gegenuber
dem Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.
Der Vertreter der Anmelderin stellt den Antrag,
den Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent zu
erteilen auf der Grundlage der Patentanspriiche 1 bis 6 gemaf
Hauptantrag, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

Beschreibung: wie offenbart.

Bezeichnung des Patents: Verwendung einer Schmierfett-zusam-

mensetzung fur ein Walzlager.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.



1. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulassig (PatG 8 73). Die Anmeldung erfullt mit den nunmehr vorliegenden
Unterlagen die Voraussetzungen fir die Erteilung eines Patents. Die Beschwerde
hat daher Erfolg.

2. Der zustandige Fachmann ist ein diplomierter Chemiker, welcher mehrjahrige
Erfahrung in der Entwicklung von Schmierstoffen flir Maschinenteile besitzt. Die-
ser arbeitet gegebenenfalls im Team mit einem Fachhochschulingenieur der Fach-
richtung Maschinenbau, welcher besondere Kenntnisse auf dem Gebiet der Tri-
bologie hat.

3. Die geltenden Patentanspriche sind zuldssig. Es bestehen keine Bedenken
beziglich der ausreichenden Offenbarung der Gegenstdnde der geltenden Pa-
tentanspriche 1 bis 6, da deren Merkmale den ursprunglich eingereichten Unter-

lagen zu entnehmen sind.

Der geltende Patentanspruch 1 geht aus den urspriinglichen Patentansprichen 1,
2 und 6 vom 21. Februar 2001 in Verbindung mit Seite 14 Absatz 3 Satz 2, Seite 7
Absatz 1, Seite 2 Absatz 1 letzter Satz und Seite 9 Absatz 1 letzter Satz der ur-

sprunglichen Beschreibung vom 30. August 2001 hervor.

Die Patentanspriiche 2 und 3 gehen aus den urspriinglichen Patentanspriichen 4
und 5 vom 30. August 2001 hervor. Der Patentanspruch 4 ergibt sich aus Seite 11,
Tabelle 1, Patentanspruch 5 aus Seite 5 Absatz 3 Satz 3 und Patentanspruch 6

aus Seite 5 Absatz 2 letzter Satz der urspringlichen Beschreibung.

4. Die Neuheit der Verwendung einer Schmierfettzusammensetzung nach
geltendem Patentanspruch 1 ist gegeben, da in keiner der dem Senat vorliegen-

den Druckschriften die Verwendung einer Mischung aus einem Naphthenat und



einem Bernsteinsaurederivat entsprechend Patentanspruch 1 in allen Merkmalen

neuheitsschadlich vorbeschrieben ist.

5. Auch die erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 ist

anzuerkennen.

a) Als wesentlich fur die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit sind die Druck-
schriften D3, D4, D5, D9 und D12 zu sehen.

Die Aufgabe besteht darin, einen Rostschutzzusatz fur ein Schmiermittel zur Ver-
fugung zu stellen, welches fur Walzlager in elektrischen Bauelementen verwendet
wird, wobei das Abblattern aufgrund der Versprédung der Lagerflachen durch ent-
stehenden Wasserstoff auch bei Betrieb mit hoher Drehzahl und hoher Last ver-

hindert werden soll.

b) Die D3 beschreibt einen Schmierstoff fur ein Walzlager von elektrischen Geré-
ten und Hilfsaggregaten in Fahrzeugen (D3: S. 2, Z. 3-5). Dieser Schmierstoff
vermeidet die Versprédung der Lagerflachen durch Wasserstoff auch bei Betrieb
mit hoher Drehzahl und hoher Last und hat eine gute Rostschutzwirkung (D3: S. 2,
Z.61-63). Damit entspricht die Verwendung dieses Schmiermittels der anmel-
dungsgemallen Verwendung entsprechend Patentanspruch 1. Die Erfindung der
D3 liegt in dem Einsatz eines speziellen Grundéls. Als Verdickungsmittel werden
eine aromatische Diharnstoffverbindung und/oder eine aromatische Harnstoff-
Urethanverbindung verwendet (D3: S. 4, Z.4-33). Als Passivierungsoxidations-
mittel werden fachubliche aber nicht anmeldungs-geméafRRe  Antikorrosionsmittel
zugegeben (D3: S. 4, Z. 34-37).

c) Die D4 beschreibt ein Schmierfett fur ein Gleichlaufgelenk (D4: Sp. 2, Z. 51-
54). Das Schmierfett enthalt neben einem Basisdl (D4: Al) als weitere Kompo-
nenten Molybdandisulfid, Metalldithiophosphat (D4: Al) und Zinknaphthenat in
einer Menge von 0,05 bis 12 Gew.-% (D4: A1 mit A6), wobei die Wirkung des



Zinknaphthenats nicht naher benannt wird. In Verbindung mit der D12, welche das
fachmannische Wissen belegt, hat der Fachmann Metalldithiophosphat und
Zinknaphthenat als Rostschutzmittel erkennen koénnen (D12, S. 452, Abschnitt
7.9). Die Zusammensetzung weist ferner eine Ureaverbindung als Verdickungs-
mittel auf (D4: A9). Diese Kombination dient im Vergleich zu herkémmlichen

Schmiermitteln der Reduzierung der Reibung.

Schmiermitteln kdnnen entsprechend der Lehre der D4 verschiedenste Additive
unterschiedlicher Wirkungsweise beigegeben werden (D4: Sp. 2, Z. 1-29). Als ein
Beispiel fir den Zusatz eines aschefreien Dispergiermittels werden zwar Reakti-
onsprodukte von Polyisobutenyl-Bernsteinsaureanhydrid genannt (D4: Sp. 2,
Z. 18-21). Die zwingende Verwendung von Zinknaphthenat zusammen mit einem
Bernsteinsaurederivat als Rostschutzzusatz zur Verhinderung des Abblatterns
durch Wasserstoffversprédung entsprechend des geltenden Patentanspruchs 1

wird jedoch nicht genannt oder nahe gelegt.

d) Aus der D5 ist eine Schmierfettzusammensetzung bekannt, welche ein Amin-
salz eines Teilesters einer Alkyl- oder Alkenylbernsteinsdure (D5: Patentan-
spruch 1 und S. 4, Abs. 3) in einer Menge von 0,5 bis 65 Gew.-% bezogen auf die
gesamte Schmierfettzusammensetzung (D5: S. 7, Abs. 2) als Antikorrosionsmittel
(D5: S. 4, Abs. 2) enthélt. Ferner kann die Zusammensetzung ein Ol (D5: S. 7,
Abs. 3) und als Verdickungsmittel einen Arylharnstoff (D5: S. 7, Abs. 4) aufweisen.

Die D5 verwendet die Schmierfettzusammensetzung insbesondere als wassriges
Metallbearbeitungsschmiermittel (D5: S. 3, Abs. 1), wobei die Zusatze unter ande-
rem zum Rostschutz dienen (D5: S. 5, letzter Abs. bis S. 6, Abs. 1). Die zusatzli-

che Verwendung eines Naphthenats wird nicht nahe gelegt.

e) Die D9 beschreibt ferner eine Schmierfettzusammensetzung mit einem Basi-
s6l (D9: Al) und einem Zinkdithiocarbamat (D9: Al), welches der Fachmann nach

D12, S. 452 rechte Spalte, letzter Absatz als Rostschutzmittel identifizieren



-10 -

konnte. Das Zinkdithiocarbamat wird in einer Menge von 0,05 bis 10 Teilen bezo-
gen auf 100 Teile Basisol zugegeben (D9: Sp. 6, Z. 12-22). Ferner weist die Zu-
sammensetzung bevorzugt als Verdickungsmittel Diuera-Verbindungen auf (D9:
Sp. 3, Z. 55-64). Die Schmierfettzusammensetzung wird in einem Walzlager fur
elektrische Bauteile in einem Automobil verwendet (D9: Sp. 1, Z. 11-16). Auch das
Abblattern wird verhindert (D9: Sp. 6, Z. 50-57).

Die Verwendung einer Mischung aus einem Naphthenat und einem Bernsteinsau-

rederivat als Rostschutzzusatz wird aber weder erwahnt, noch nahe gelegt.

f) Weder aus den Druckschriften D3, D4, D5, D9 oder D12 noch aus einer ande-
ren im Verfahren befindlichen Schrift oder einer Kombination dieser Schriften ent-
nimmt der Fachmann aber die Anregung entsprechend geltendem Patentan-
spruch 1 bei einem Walzlager von elektrischen Bauelementen das Abblattern
durch Wasserstoffversprédung dadurch zu verhindern, dass eine Schmierfettzu-
sammensetzung mit einer Mischung aus einem Naphthenat und einem Bernstein-

saurederivat als Rostschutzzusatz verwendet wird.

g) Mit dem Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen abhangig riickbezogenen
Unteranspriiche 2 bis 6 gewahrbar, die vorteilhafte und nicht selbstverstandliche
Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 betreffen.

6. Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das nachgesuchte
Patent zu erteilen.

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Wismeth

pro



