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hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 23. Oktober 2000 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Kustner,

Dipl.-Ing. Bulskamper und Rauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Einsprechenden Il wird zurlckgewie-

sen.

2. Auf die Beschwerde der Einsprechenden | wird der ange-
fochtene Beschlul® aufgehoben und das Patent mit folgenden
Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 und 2 sowie Beschreibung Spalten 1 bis
6, jeweils Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,
Zeichnungen Figuren 1 bis 3 gemal Patentschrift;

im Ubrigen wird die Beschwerde zurickgewiesen.



Griunde

Die Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prifung
der Einspriche das am 26. Juli 1994 unter Inanspruchnahme der Prioritaten
DE 93 11 282.3 vom 28. Juli 1993 und DE 93 12 741.3 vom 25. August 1993

angemeldete Patent mit der Bezeichnung

"Schneidring”

mit Beschlul® vom 20. November 1998 in vollem Umfang aufrechterhalten und den
Einspruch der Einsprechenden Il, der P...-H... GmbH, als unzulassig ver-

worfen. Sie ist der Auffassung, dal} der beanspruchte Schneidring durch den im
Verfahren angefuhrten Stand der Technik nicht nahegelegt werde. Der Einspruch
der Einsprechenden Il sei unzulassig, da er nicht ausreichend substantiiert worden

sei.

Gegen diesen Beschlul richten sich die Einsprechenden mit ihnren Beschwerden.

In der miundlichen Verhandlung legte die Patentinhaberin neugefasste Patentan-

spruche 1 und 2 und eine daran angepalte Beschreibung vor.

Der danach geltende Patentanspruch 1 lautet:

"Schneidring (13) zum Einsatz in eine einen Verschraubungsstut-
zen (11) und eine Uberwurfmutter (12) aufweisende Rohrver-
schraubung (10) mit einem Schneidringkérper (28) und einem an
diesen ansetzenden Dichtkonus (23), der zur Aufnahme in einem
auf den Dichtkonus (23) wirkenden Druckkonus (24) des Ver-

schraubungsstutzens (11) dient, wobei



der Schneidring (13) zur form- und kraftschlissigen Verbindung
mit einer Rohrwandung (14) mindestens eine Schneidkante (26,
27) aufweist und in einem Ubergangsbereich zwischen dem
Dichtkonus (23) und dem Schneidringkdrper (28) eine Anlage-
schulter (29) fur den Konusauslauf vom Druckkonus (24) des
Verschraubungsstutzens (11) vorgesehen ist, wobei

die Schneidkante bzw. die Schneidkanten (26, 27) im Bereich des
Dichtkonus (23) vorgesehen ist bzw. sind,

in einem Ubergangsbereich vom Dichtkonus (23) zum
Schneidringkorper (28) eine Umfangsflache mit gegenuber dem
Dichtkonusumfang verringerter Flachensteigung (Freiflache 31)
vorgesehen ist, derart, dal® bei in die Rohrverschraubung (10)
eingesetztem Schneidring (13) zwischen der Freiflache (31) und
dem Konusauslauf des auf den Dichtkonus (23) aufgesetzten
Druckkonus (24) ein Freiraum (32) gegeben ist,

die Freiflache (31) zylindermantelférmig durch einen Nutgrund (37)
einer freistichartig im Ubergangsbereich vom Dichtkonus (23) zum
Schneidringkorper (28) vorgesehenen Ringnut (38) gebildet ist,
und

der Nutgrund (37) einen Auliendurchmesser (E) aufweist, der
gleich dem Innendurchmesser (e) am Ende des Druckkonus (24)

ist."

Dem Patentanspruch 1 schliel3t sich der rickbezogene Patentanspruch 2 an.

Nach Auffassung der Einsprechenden | stellt dieser Patentanspruch 1 eine unzu-
lassige Erweiterung gegenuber den ursprunglich eingereichten Unterlagen dar.
Aulerdem sei der beanspruchte Gegenstand nicht ausflihrbar, da der in Sp 2,
Z 29 bis 38, der Streitpatentschrift beschriebene Vorteil, dall Spannungsspitzen
infolge radial auf den Konusauslauf wirkender Krafte zuverlassig vermieden wir-

den, nicht erreicht werde. Zudem sei die Patentfahigkeit des beanspruchten Ge-



genstandes nicht gegeben, da sich ein derartiger Gegenstand durch eine fach-
mannische Zusammenschau der DE-PS 22 44 862 und der DE 33 33 866 C2

ergebe.

Die Einsprechende Il fuhrt aus, dal} ihr Einspruch zulassig sei, da von ihr inner-
halb der Einspruchsfrist relevantes Material genannt worden sei und der Fach-
mann ohne weiteres durch einen Vergleich der Figuren vor allem der
DE 33 33 866 C2 mit denen des Streitpatentes die Ubereinstimmung des be-

kannten mit dem angegriffenen Gegenstand habe feststellen kdnnen.

Die Einsprechenden | und Il beantragen,

den angefochtenen Beschlull aufzuheben und das angegriffene

Patent zu widerrufen.
Die Patentinhaberin beantragt,
die Beschwerde zurtckzuweisen und das Patent mit den im Be-
schluf3tenor angegebenen Unterlagen beschrankt aufrechtzuer-
halten.
Ihrer Meinung nach beruht der nunmehr beanspruchte Schneidring auf einer er-
finderischen Tatigkeit, da vor allem die im Patentanspruch 1 angegebene Be-

messung des Nutgrundes durch keine Entgegenhaltung nahegelegt werde.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die statthaften Beschwerden sind frist- und formgerecht eingelegt worden und
auch sonst zulassig. Die Beschwerde der Einsprechenden Il hat keinen Erfolg, da
ihr Einspruch von der Patentabteilung zu Recht als unzulassig verworfen wurde.
Die Beschwerde der Einsprechenden | hat insoweit Erfolg, als sie zu einer

Aufrechterhaltung des Patents im beschrankten Umfang fuhrt.

1. Der Einspruch der Einsprechenden Il, der P...-H... GmbH, ist unzulas-

sig.

Ein Einspruch gegen ein erteiltes Patent ist nur dann als zulassig anzusehen,
wenn er innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich abgegeben und begriindet wird
(§ 59 Abs 1 Satze 2 und 5 PatG). Nach § 59 Abs 1 Satze 3 und 4 PatG mussen
die Tatsachen, die (nach Auffassung des Einsprechenden) das Vorliegen eines
der in § 21 PatG genannten Widerrufsgrinde rechtfertigen, im einzelnen angege-
ben werden. Wie die Patentabteilung zutreffend dargelegt hat, missen nach der
Rechtsprechung des BGH (insbes GRUR 1972, 592 - Sortiergerat) die fur die Be-
urteilung der behaupteten Widerrufsgrinde malfgeblichen Umstande so voll-
standig dargelegt werden, dal® der Patentinhaber und das Patentamt daraus ab-
schlielende Folgerungen flr das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufs-

grundes ziehen konnen.

Dieser Substantiierungspflicht genugt der Inhalt der Einspruchsschrift der Einspre-
chenden Il nicht. Diese Schrift enthalt zunachst lediglich eine Aufstellung der
Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 und nennt die erfindungsgemalie Auf-
gabenstellung. AuRerdem wird kritisiert, da® der Anspruch 1 Unklarheiten ent-
halte, wobei diese AuRerung in keinerlei Beziehung zu einem Widerrufsgrund des
§ 21 PatG steht. Schliel3lich werden vier Entgegenhaltungen genannt, ohne daf}
im einzelnen angegeben wird, weshalb der angegriffene Patentgegenstand im

Hinblick auf diese Entgegenhaltungen nicht patentfahig sein soll. Die Einspre-



chende Il hatte den Inhalt der vorverdffentlichten Schriften mit den Merkmalen des
angegriffenen Patents im einzelnen vergleichen missen, um daraus Tatsachen
herzuleiten, aus denen sich ein Widerrufsgrund ergibt (vgl BGH Bl 1988, 289, 290
- Mel3datenregistrierung). Es genugte daher nicht, im Hinblick auf die
DE 33 33 866 C2 pauschal zu behaupten, diese Vorveroéffentlichung weise die
Merkmale a) bis e) von Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents vollstandig
auf. Statt dessen hatten die diesen Merkmalen jeweils entsprechenden Merkmale
der Entgegenhaltung genannt und mit Textstellen belegt werden mussen. Ferner
hatte angegeben werden missen, worin jeweils die Ubereinstimmung mit dem
Gegenstand des angegriffenen Patents gesehen wird. Die Einsprechende durfte
es nicht der Patentabteilung und dem Patentinhaber Uberlassen, einen techni-
schen Zusammenhang zwischen dieser Entgegenhaltung und dem Gegenstand
des angegriffenen Patents selbst herzustellen (BGH aaO - MeRdatenregistrie-
rung). Es kann im vorliegenden Fall auch nicht davon die Rede sein, daf} sich der
technische Zusammenhang zwischen dieser Entgegenhaltung und dem ange-
griffenen Patent gleichsam von selbst ergibt und dal deshalb ausnahmsweise die
bloRe Verweisung auf das vorverdffentlichte Dokument ohne nahere Angabe der
relevanten Stellen genlgen konnte (vgl. Busse, Patentgesetz, 5. Aufl,
§ 59 Rdn 80). Denn wie ein Vergleich der Fig 1 bis 5 der DE 33 33 866 C2 mit den
Fig2 und 3 des Streitpatentes offensichtlich zeigt, bestehen kaum Gemein-
samkeiten zwischen diesem und dem beanspruchten Gegenstand. Denn bei dem
bekannten Schneidring fehlt offensichtlich eine Anlageschulter fir den Auslauf
vom Druckkonus und die im Dichtkonus vorhandene Ringnut dient beim Montieren
der Verbindung als Sollbruchstelle und nicht wie beim Streitpatent als Freiflache
derart, da® bei einem montierten Schneidring zwischen der Freiflache und dem
Konusauslauf des auf den Dichtkonus aufgesetzten Druckkonus ein Freiraum

gegeben ist.



Aus denselben Grinden tragen auch die pauschalen Hinweise der Einsprechen-
den auf die Druckschriffen DE-AS 14 50 382, DE 2634349 C2 und
DE 41 16 610 A1 nichts zur Substantiierung des Einspruchs bei, zumal hier der

Bezug zu einem Widerrufsgrund vollstandig fehlt.

2. Die geltenden Patentanspruche sind zulassig.

Der geltende Patentanspruch 1 stellt eine Zusammenfassung der Merkmale der
erteilten Patentanspriiche 1 und 2 dar, wobei das Merkmal, dal3 der Nutgrund
"zumindest im Ubergangsbereich zur Anlageschulter (29)" einen AuRendurch-
messer E aufweist, der gleich dem Innendurchmesser e am Ende des Druckkonus
ist, als Uberbestimmung gestrichen wurde. Durch die Angabe im Patentan-
spruch 1, dald der die Freiflache bildende Nutgrund zylindermantelférmig ausge-
bildet ist, ist namlich bereits festgelegt, dalk dieser nicht nur im Ubergangsbereich
zur Anlageschulter, sondern Uber seine gesamte Breite diesen Aullendurchmes-

ser E aufweist, so dal sich dieses Merkmal erlbrigt.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 stimmen inhaltlich mit denen der
ursprunglichen Anspriche 1 bis 4 und 6 Uberein, so dal} sie offensichtlich von An-

fang an als zur Erfindung gehorig offenbart sind.

Der geltende Patentanspruch 2 entspricht dem erteilten Patentanspruch 3 und

dem damit Ubereinstimmenden urspruanglichen Anspruch 5.

3. Die Erfindung ist im Streitpatent so deutlich und vollstandig offenbart, dafl3 ein
Fachmann sie ausfihren kann. Als hier zustandiger Fachmann ist ein Di-
plom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der Uber Kenntnisse

im Bereich der Rohrleitungstechnik verfugt.



Im Patentanspruch 1 des Streitpatentes ist ein Schneidring angegeben, der - von
der Einsprechenden | unbestritten - in der beanspruchten Form ausgefuhrt werden
kann. Ob diese Gestaltung tatsachlich zu einem Schneidring fuhrt, bei dem
entsprechend den Angaben in der Beschreibung des Streitpatentes (Sp 2, Z 29 bis
38) Spannungsspitzen infolge radial auf den Konusauslauf wirkender Krafte
zuverlassig und besonders wirksam vermieden werden oder ob dies - wie die Ein-
sprechende | behauptet - in Wirklichkeit nicht der Fall ist, kann dahinstehen. Denn
diese Angabe betrifft nicht die Ausfuhrbarkeit der Erfindung, sondern Vorteile, die

sich bei der Verwendung des beanspruchten Gegenstandes ergeben.

4. Der mit dem Patentanspruch 1 beanspruchte Schneidring ist neu und gewerb-

lich anwendbar. Dies wird von der Einsprechenden | auch nicht bestritten.

Aus der DE-PS 22 44 862 ist ein Schneidring (Klemmring 2) zum Einsatz in eine
Rohrverschraubung bekannt, die einen Verschraubungsstutzen (Korper 1) und
eine Uberwurfmutter 3 aufweist (aaO Fig 2). Der Schneidring besteht aus einem
Schneidringkdrper und einem an diesen ansetzenden Dichtkonus (Kegelflache
11), der von einem Druckkonus 4 des Verschraubungsstutzens 1 aufgenommen
wird. Der Schneidring weist auf seiner Innenseite zur form- und kraftschlussigen
Verbindung mit einer Rohrwandung eine Vielzahl von Schneidkanten auf, die auch
im Bereich des Dichtkonus 11 vorgesehen sind. Im Ubergangsbereich zwischen
dem Dichtkonus 11 und dem Schneidringkérper kann eine Anlageschulter fur den
Konusauslauf 7 vom Druckkonus 4 des Verschraubungsstutzens vorgesehen sein
(@aO Sp4, Z47 bis 51). In diesem Ubergangsbereich ist ebenfalls eine
Umfangsflache mit gegenliber dem Dichtkonusumfang verringerter Flachen-
steigung vorgesehen, die eine Freiflache bildet. Wie der Fig 1 dieser Druckschrift
zu entnehmen ist, ergibt sich bei einem montierten Schneidring zwischen dieser
Freiflache und dem Konusauslauf des auf den Dichtkonus aufgesetzten Druckko-

nus ein Freiraum.
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Im Gegensatz zum Streitpatent ist diese Freiflache jedoch nicht durch eine frei-
stichartig im Ubergangsbereich vom Dichtkonus zum Schneidringkdrper vorge-
sehene Ringnut mit zylindermantelférmigem Nutgrund, sondern durch zwei ent-
gegengesetzt gerichtete Kegelflachen 12 und 13 gebildet. Aulderdem ist der ge-
ringste Durchmesser dieser kegeligen Flachen wesentlich kleiner als der Innen-

durchmesser am Ende des Druckkonus.

Aus der DE 33 33 866 C2 ist ein Schneidring mit einer Ringnut bekannt. Im Un-
terschied zum beanspruchten Schneidring ist auch hier der Durchmesser des
Nutgrundes der Ringnut kleiner als der Innendurchmesser am Ende des Druckko-
nus (aaO, Fig 2).

Der Schneidring gemall der von der Einsprechenden | noch angeflihrten
FR 24 37 560 weist zwar eine Ringnut auf; diese ist jedoch nicht am Dichtkonus,
also auf der dem Rohrende des eingeschobenen Rohres zugewandten Seite des
Schneidringes, sondern auf der gegenuberliegenden Seite des Schneidringkdr-

pers vorgesehen (aaO Fig 2, 3 und 5).

Die ubrigen Entgegenhaltungen liegen vom Beanspruchten weiter ab, da die dar-

aus bekannten Schneidringe bereits keine Ringnut aufweisen.

5. Der beanspruchte Schneidring beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit,
da er sich am Anmeldetag fur den zustandigen Fachmann nicht in naheliegender

Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Der erfindungsgemafe Schneidring weist im Ubergangsbereich vom Dichtkonus
zum Schneidringkorper eine zylindermantelformige Ringnut auf, deren Nutgrund
einen AuRendurchmesser E besitzt, der gleich dem Innendurchmesser e am Ende
des Druckkonus ist. Da eine Nut eine Vertiefung mit parallelen oder konischen
Seitenflachen ist (Lueger "Lexikon der Technik", 4. Aufl, Bd 11, S 124), folgt dar-

aus, dal} die Flachen auf beiden Seiten der Nut einen gegenuber dem Nutgrund
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grolReren Durchmesser aufweisen. Demnach weist der Dichtkonus erfindungsge-
mall an seinem Ende einen Durchmesser auf, der groRer als der
AuBendurchmesser E des Nutgrundes und damit auch groRer als der Innen-
durchmesser e am Ende des Druckkonus ist. Dieser vergrofderte Durchmesser
des Dichtkonus fiihrt dazu, dald die durch den Nutgrund gebildete Freiflache bei
der Montage der Rohrverschraubung verstarkt nach innen gedruckt wird, so daf
nach Beendigung der Montage ein Freiraum zwischen der Freiflache und dem
Konusauslauf des auf den Dichtkonus aufgesetzten Druckkonus gegeben ist. Fur
diese beanspruchten Bemessungen liefert der gesamte Stand der Technik keine

Anregungen.

Bei dem aus der DE-PS 22 44 862 bekannten Schneidring weist der Dichtkonus
am Ubergang zur Freiflache einen Durchmesser D; auf, der kleiner oder héch-
stens gleich dem Innendurchmesser D, am Ende des Druckkonus und nicht wie
beim Streitpatent grol3er als dieser ist (aaO Fig 1, 3iVm Sp 1, Z 29 bis 42). Die die
Freiflache bildende Vertiefung erstreckt sich hiervon ausgehend mit abneh-
mendem Durchmesser kegelférmig nach innen, um sich anschlielRend wieder ent-
gegengesetzt kegelformig auf den Durchmesser D, zu erweitern. Diese Druck-
schrift schlagt somit fir den - dort wegen der kegelformigen Ausbildung nicht ein-
deutig definierten - Nutgrund einen Durchmesser vor, der in jedem Fall kleiner als

der Innendurchmesser D, am Ende des Druckkonus ist.

Eine Anregung in dieselbe Richtung und damit ebenfalls weg vom Patentgegen-
stand geht auch von der DE 33 33 866 C2 aus. Wie die Fig 2 dieser Schrift nam-
lich deutlich zeigt, ist der maximale Durchmesser am Ende des Dichtkonus vor der
Montage der Rohrverschraubung auch hier kleiner als der Innendurchmesser am
Ende des Druckkonus; in die sich hieran anschlielende zylindermantelformige
Freiflache ist eine Ringnut eingebracht, deren Nutgrund einen noch kleineren

Durchmesser aufweist.
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Der aus der FR 24 37 560 bekannte Schneidring und die Schneidringe gemalf} den
ubrigen Entgegenhaltungen, die von der Einsprechenden | in der mundlichen Ver-
handlung nicht mehr aufgegriffen wurden, zeigen zwischen Dichtkonus und
Schneidringkdrper bereits keine Ringnut, so daf3 ihre Lehren offensichtlich von der

beanspruchten Geometrie des Schneidringes noch weiter ab liegen.

Petzold Richter Kustner ist Bulskamper Rauch
wegen Urlaubs an
der Unterschrift ge-
hindert

Petzold

pro



