6 W (pat) 705/02 Verkindet am
16. Dezember 2004
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 36 45 381
BPatG 154

6.70



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 30. November 2004 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke und der Richter Dipl.-Ing. Schmidt-Kolb,
Dipl.-Ing. Sperling und Muller

beschlossen:

Das Patent 36 45381 wird widerrufen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.



Griunde

Das Patent 36 45 381, fur das die Prioritaten der Voranmeldungen P 35 32 018.4
vom 7. September 1985 und P 36 22 697.1 vom 5. Juli 1986 in Anspruch genom-
men worden sind, ist durch Teilung gemald § 39 PatG aus der Anmeldung
P 36 45 258.0 entstanden, die ihrerseits durch Teilung aus der Ursprungs-
anmeldung P 36 28 774.1 hervorgegangen ist. Die am 30. September 1998, im
Beschwerdeverfahren der Anmeldung P 3645 258.0 abgegebene Teilungs-
erklarung, die zur Trennanmeldung 36 45 381.1 fuhrte, hat der Senat mit dem
Beschluss 6 W (pat) 38/99 als zulassig erachtet und die Sache zur Prufung der
Trennanmeldung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtckverwiesen. Die
Erteilung des Patents 36 45 381 wurde am 19. Oktober 2000 veroffentlicht.

Gegen dieses Patent wurde von vier Einsprechenden (F...-W... AG, G...-
mbH, W..., V... AG) Einspruch er-

hoben.

Die Einsprechenden vertreten die Auffassung, dass der erteilte Patentanspruch 1
gegenuber den Unterlagen der Ursprungsanmeldung P 36 28 774.1 unzulassig
erweitert worden sei und dass der Gegenstand nach dem erteilten Patentan-
spruch 1 gegenuber den im Einspruchsverfahren genannten Entgegenhaltungen

nicht patentfahig sei.

Die Einsprechende zu 2) hat am 19. April 2002 beantragt, dass uber den Ein-

spruch der zustandige Senat des Bundespatentgerichts entscheiden soll.

Mit Schreiben vom 12. Mai 2004 hat die Einsprechende zu 3) (Fa. W...)

den Einspruch zurickgenommen und ist somit am Verfahren nicht mehr beteiligt.



Die Patentinhaberin ist der Auffassung, der Einspruch der Einsprechenden zu 2)
sei unzulassig, da er von einer nicht existierenden juristischen Person eingelegt
wurde; auch bestliinden Zweifel an ihrer Identitat. Da demgemal} auch ihr Antrag
nach § 147 Abs 3 Nr 2 PatG unwirksam sei, sei das Verfahren nicht vor das Pa-
tentgericht gelangt und musse an das Deutsche Patent- und Markenamt mit ent-

sprechender Kostenfolge zuriickverwiesen werden.

Die Einsprechende zu 2) halt ihren Einspruch fur zulassig. Aufgrund der bereits
1999 gegenuber dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgten Klarstellung,
dass die G1... mbH & Co. KG nie existiert habe,

sei klar, dass Einsprechende die G... mbH sei.

Fir die Patentinhaberin sei dies auch aus dem im Einspruchsschriftsatz erwahn-
ten Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfugung ersichtlich. Die G...

mbH sei auch weiterhin Uber die Anschrift inres ersten Firmensitzes in

A...in A...-H...-Strale, erreichbar.

Die Patentinhaberin verteidigt gemal® Hauptantrag das Patent mit den erteilten
Anspruchen 1 bis 33. Der erteilte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

,orehstoldmindernde Einrichtung , bei der

a) der Drehmomentflul von einer an der Abtriebswelle einer
Brennkraftmaschine befestigbaren, den Anlasserzahnkranz
aufweisenden ersten Schwungmasse (3)

b) auf eine relativ dazu verdrehbare, Uber eine Reibungskupp-
lung mit der Eingangswelle eines Getriebes verbindbare
zweite Schwungmasse (49) erfolgt

C) unter Zwischenschaltung einer Kraftspeicher enthaltenden
Dampfungseinrichtung (13, 14), die wenigstens teilweise in-
nerhalb einer Kammer (60, 160, 260) angeordnet ist, die ei-

nerseits von einer ersten Wandung (33, 233) einer der



Schwungmassen, andererseits von einer weiteren Wandung
(58, 158, 232) dieser Schwungmasse, gebildet ist, die radial
aullen mit der ersten Wandung (33, 233) verbunden ist, die
unter unmittelbarer Heranziehung von radial verlaufenden

Abschnitten dieser Schwungmasse gebildet ist,

d) die eine Schwungmasse und die andere Schwungmasse zu-
einander Uber eine Lagerstelle (15) positioniert sind

e) sich die Kraftspeicher einerseits zur Drehmomentibertra-
gung von der einen auf die andere Schwungmasse an Be-
aufschlagungsbereichen einer der Schwungmassen abstut-
zen

f) und sich andererseits zumindest in Umfangsrichtung an un-
ter unmittelbarer Heranziehung zumindest einer der Wan-
dungen (233, 232) gebildeten axialen Einbuchtungen abstut-

zen.

Gemal den Hilfsantragen 1, 2 (neu) und 3 wird das Patent mit einem jeweils ab-
geanderten Patentanspruch 1 verteidigt, die folgendermal3en lauten:

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1:

1. DrehstoRmindernde Einrichtung, bei der
a) der Drehmomentflud von einer an der Abtriebswelle
einer Brennkraftmaschine befestigbaren, den Anlas-
serzahnkranz aufweisenden ersten Schwungmasse
(3)
b) auf eine relativ dazu verdrehbare, Uber eine Reibungs-
kupplung mit der Eingangswelle eines Getriebes ver-

bindbare zweite Schwungmasse (4) erfolgt



d)

f)

¢)]

unter Zwischenschaltung einer Kraftspeicher ent-
haltenden Dampfungseinrichtung (13, 14), die nicht
nach dem Verdrangerprinzip arbeitet und die we-
nigstens teilweise innerhalb einer Kammer (60, 160,
260) angeordnet ist, die einerseits von einer ersten
Wandung (33, 233) einer der Schwungmassen, ande-
rerseits von einer weiteren Wandung (58, 158, 232)
dieser Schwungmasse, gebildet ist, die radial aul’en
mit der ersten Wandung (33, 233) verbunden ist, die
unter unmittelbarer Heranziehung von radial verlau-
fenden Abschnitten dieser Schwungmasse gebildet
ist,

die eine Schwungmasse und die andere Schwung-
masse zueinander Uber eine Lagerstelle (125) posi-
tioniert sind

sich die Kraftspeicher einerseits zur Drehmomentiber-
tragung von der einen auf die andere Schwungmasse
an Beaufschlagungsbereichen einer der Schwung-
massen abstutzen

und sich andererseits zumindest in Umfangsrichtung
an unter unmittelbarer Heranziehung zumindest einer
der Wandungen (233, 232) gebildeten axialen Ein-
buchtungen abstutzen,

und bei der in der Kammer ein fettformiges, viskoses
Medium vorgesehen ist, welches sich unter Fliehkraft
verteilt, wobei die Beflllung derart vorgesehen ist,
dass die Schmierwirkung des Fettes nach dem Start

des Motors sofort wieder einsetzt.”



Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 (neu):

’11-

DrehstolRmindernde Einrichtung, bei der

a)

b)

d)

f)

der Drehmomentflud von einer an der Abtriebswelle
einer Brennkraftmaschine befestigbaren, den An-
lasserzahnkranz aufweisenden ersten Schwungmasse
3)

auf eine relativ dazu verdrehbare, Uber eine Reibungs-
kupplung mit der Eingangswelle eines Getriebes ver-
bindbare zweite Schwungmasse (4) erfolgt

unter Zwischenschaltung einer Kraftspeicher (214)
enthaltenden Dampfungseinrichtung, die innerhalb ei-
ner Ringkammer (260) angeordnet ist, die einerseits
von einer ersten Wandung (233) einer der Schwung-
massen, andererseits von einer weiteren Wandung
(232) dieser Schwungmasse, gebildet ist, die radial
aullen mit der ersten Wandung (233) verbunden ist,
die unter unmittelbarer Heranziehung von radial ver-
laufenden Abschnitten dieser Schwungmasse gebildet
ist,

die eine Schwungmasse und die andere Schwung-
masse zueinander Uber eine Lagerstelle (15) posi-
tioniert sind

sich die Kraftspeicher einerseits zur Drehmomentuber-
tragung von der einen auf die andere Schwungmasse
an Beaufschlagungsbereichen einer der Schwung-
massen abstutzen

und sich andererseits zumindest in Umfangsrichtung
an unter unmittelbarer Heranziehung zumindest einer
der Wandungen (233, 232) gebildeten axialen Ein-

buchtungen abstutzen, und



¢)]

zwischen den Schwungmassen mindestens eine die
Dampfung durch Verdrangung eines viskosen Me-

diums bewirkende Vorkehrung (213) vorgesehen ist.”

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3:

’11-

DrehstolBmindernde Einrichtung, bei der

a)

b)

d)

der Drehmomentflud von einer an der Abtriebswelle
einer Brennkraftmaschine befestigbaren, den Anlas-
serzahnkranz aufweisenden ersten Schwungmasse
3)

auf eine relativ dazu verdrehbare, Uber eine Reibungs-
kupplung mit der Eingangswelle eines Getriebes ver-
bindbare zweite Schwungmasse (4) erfolgt

unter Zwischenschaltung einer Kraftspeicher (214)
enthaltenden Dampfungseinrichtung, die innerhalb ei-
ner Ringkammer (260) angeordnet ist, die einerseits
von einer ersten Wandung (233) einer der Schwung-
massen, andererseits von einer weiteren Wandung
(232) dieser Schwungmasse, gebildet ist, die radial
aullen mit der ersten Wandung (233) verbunden ist,
die unter unmittelbarer Heranziehung von radial ver-
laufenden Abschnitten dieser Schwungmasse gebildet
ist,

die eine Schwungmasse und die andere Schwung-
masse zueinander Uber eine Lagerstelle (15) posi-
tioniert sind

sich die Kraftspeicher einerseits zur Drehmomentuber-
tragung von der einen auf die andere Schwungmasse
an Beaufschlagungsbereichen einer der Schwung-

massen abstutzen



f) und sich andererseits zumindest in Umfangsrichtung
an unter unmittelbarer Heranziehung der Wandungen
(233, 232) gebildeten axialen Einbuchtungen abstut-
zen, und

g) zwischen den Schwungmassen mindestens eine die
Dampfung durch Verdrangung eines viskosen Me-

diums bewirkende Vorkehrung (213) vorgesehen ist.”

Die Einsprechenden vertreten die Auffassung, dass sowohl der Patentanspruch 1
gemal Hauptantrag als auch die Anspruchsfassungen gemaf® den Hilfsantragen
1, 2 (neu) und 3 gegenuber den Unterlagen der Ursprungsanmeldung
P 36 28 774.1 unzuldssig erweitert worden seien. Insbesondere wird zum erteilten
Patentanspruch 1 auf die fehlende hydraulische Dampfung und zum Anspruch 1
gemal den Hilfsantragen 1, 2 (neu) und 3 auf die unzureichende Offenbarung der
Merkmale c), f) und g) hingewiesen.

Die Einsprechenden beantragen,
das Patent zu widerrufen.

Die Einsprechende zu 1) (F...-W... AG) beantragt zudem,
die mundliche Verhandlung zur Diskussion uber den Widerrufs-
grund der fehlenden Patentfahigkeit im Hinblick auf den Hilfsan-
trag 2 zu vertagen und der Patentinhaberin die Kosten des Verfah-

rens aufzuerlegen sowie Uber den Hauptantrag und den ersten

Hilfsantrag vorab zu beschlief3en.
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Die Patentinhaberin beantragt,

- die Zurlckverweisung des Verfahrens an das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt und der G1...
in A..., die Kosten des Verfahrens aufzuer-
legen,

- das Patent unverandert aufrechtzuerhalten,
hilfsweise nach Hilfsantrag 1 gemal Schriftsatz vom
27. Juni 2002,
weiter  hilfsweise nach Hilfsantrag 2 (neu) vom
30. November 2004,
weiter hilfsweise nach Hilfsantrag 3 vom 30. November 2004
sowie mit den Folgeanspriuchen gemal erteiltem Patent,
hinsichtlich des Hilfsantrags 1 Beschreibung gemaf Schrift-
satz vom 27. Juni 2002.

Hilfsweise wird die Teilung des Patentes erklart.

Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass die Verfassungsmaligkeit des § 147
Abs 3 Nr 2 PatG nicht gegeben sei, und regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulas-

sen, falls der Senat die Verfassungsmaligkeit dieser Regelung bejahe.

In sachlicher Hinsicht vertritt die Patentinhaberin die Auffassung, dass bereits der
Anspruch 1 gemall Hauptantrag zulassig sei, da der Fachmann mit seinen Kennt-
nissen ohne weiteres erkenne, dass die in der Ursprungsanmeldung beschriebene
Ausflhrung auch ohne eine hydraulische Dampfung méglich und funktionsfahig
sei. Zudem werde auch in der Beschreibung in Spalte 24 Zeilen 44 bis 51 der
deutschen Offenlegungsschrift 36 28 774 auf den Einsatz anderer nicht nach dem

Verdrangerprinzip arbeitender Dampfungsmittel hingewiesen.
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Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.

1. Die Einspruche sind zulassig, insbesondere steht der Zulassigkeit des Ein-
spruchs der Einsprechenden zu 2) nicht entgegen, dass sie in der Einspruchs-
schrift als G1... mbH & Co. KG in A...

bezeichnet ist, denn die Bezeichnung des Einsprechenden ist der Auslegung fahig
(BGH GRUR 1990, 348, 349 - GefalBimplantat).

1.1.  § 59 PatG bestimmt zwar anders als etwa § 81 Abs 5 Satz 1 PatG fur die
Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht, dass der Einsprechende bezeichnet sein
muss. Es ist jedoch in der Rechtsprechung anerkannt, dass die Bezeichnung des
Rechtsmittelklagers erforderlich ist, auch wenn - vergleichbar mit der Gesetzes-
lage beim Einspruch - die einschlagigen Vorschriften dies nicht ausdricklich
bestimmen. Hier genlgt es, wenn sich die Person des Rechtsmittelfihrers auch
aus anderen Schriftstiicken ergibt, sofern diese zu den Akten gelangt sind.

Diese Erwagungen beanspruchen im wesentlichen auch fur das Einspruchsverfah-
ren gemal § 59 Absatz 1 Satz 2 PatG Geltung, auch wenn es sich um ein Popu-
larverfahren handelt. Denn auch hier bedarf es einer verfahrensrechtlichen Klar-
stellung der Person des Einsprechenden, weil nur derjenige am weiteren Verfah-
ren beteiligt ist, der rechtzeitig Einspruch eingelegt hat (BGH GRUR 1988, 809
- GeschoR).

Bei der anhand der Einspruchsschrift und der sonstigen zu den Akten gelangten
Unterlagen vorzunehmenden Auslegung der verfahrensrechtlichen Erklarung der
Bezeichnung des Einsprechenden ist mal3geblich, welcher Sinn der Erklarung aus
der Sicht des Empfangers, namlich des Deutschen Patent- und Markenamtes und
der Patentinhaberin beizulegen ist. Danach ist bei einer aulierlich unrichtigen Be-

zeichnung grundsatzlich derjenige als Einsprechender anzusehen, der erkennbar
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durch die fehlerhafte Bezeichnung nach deren objektiven Sinn betroffen ist. Dies
gilt auch fur denjenigen Verfahrensbeteiligten, der sich selbst fehlerhaft bezeichnet
hat (BGH GRUR 1990, 348, 349 - GefalRimplantat).

So liegt der Fall hier. Eine G1... mbH & Co. KG

hat unbestritten nie existiert. Ausweislich des im Termin vorgelegten Handelsre-
gisterauszugs hat die am 15. August 1996 in das Handelsregister unter HRB 6657
neu eingetragene G...

mbH mit Sitz in A...in A...-H... StraRe, Geschaftsfuhrer Dr.-Ing R..., mit

Beschluss vom 4. Dezember 1998 ihren Sitz nach A1 in K...-Z...-Stral3e ver-

legt. Mit weiterem Beschluss vom 4. Mai 1999 ist die Firma in G...

mbH geandert worden. Die Bezeichnung mit G1...

mbH & Co. KG stellt eine fehlerhafte Bezeichnung der G...

mbH dar. Dies war aus den innerhalb der

Einspruchsfrist  eingegangenen  Unterlagen erkennbar. Die im  Ein-
spruchsschriftsatz in Bezug genommene allgemeine Vollmacht, auf die zur Be-
stimmung der Identitat zurtickgegriffen werden darf (Schulte, 6. Aufl. 2001, § 59
PatG Rdn 31), mit der Nr 602/98 vom 9. Juli 1998, unterschrieben von Herrn Dr.
R... als Geschaftsfuhrer, weist zwar die G1...

mbH & Co. KG auf, jedoch mit Sitz in der A...-H... Stral3e in A..., also

dem damaligen Sitz der G... mbH.

Durch den auf Seite 2 der Einspruchsschrift erwahnten Antrag auf Erlass einer
einstweiligen Verfluigung ist fur die Patentinhaberin klar gewesen, dass der Ein-
spruch durch die Rechtsperson eingelegt worden ist, gegen die sich ihr Verfu-
gungsantrag gerichtet hat, namlich die Gesellschaft mit dem Namensbestandteil
G1..., die das angeblich patentverletzende Schwungrad herstellt oder vertreibt.
Auch ohne Angabe von Aktenzeichen und angerufenem Gericht ist eine hinrei-
chende Konkretisierung durch die Angabe des Datums des Antragsschriftsatzes
(20. Oktober 2000) und die als Anlage CES8 erfolgte Vorlage einer Zeichnung der

angegriffenen Ausfuhrungsform maoglich.
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Auch fur das Deutsche Patent- und Markenamt als weiterem Adressaten des Ein-
spruchs ist die Bestimmbarkeit der Person der Einsprechenden zu bejahen. Der
BGH hat in der Entscheidung ,MeRkopf* (GRUR 1990, 108, 109) ausgefuhrt, dass
im Unterschied zur Klage, der in aller Regel bestehende rechtliche oder wirtschaft-
liche Beziehungen der streitigen Parteien vorausgegangen sind, die die Feststel-
lung der Identitat der Beteiligten ohne weiteres ermoglichen, den Einspruch je-
dermann erheben kann. Zur Abgrenzung des Einsprechenden gegenuber dem
unbekannten, grundsatzlich unbeschrankten Kreis der Einsprechenden sind in
aller Regel Uber die bloRe Namensnennung hinaus zusatzliche Angaben erforder-
lich, mit Hilfe derer die Identitat des Einsprechenden zweifelsfrei bestimmt werden
kann.

Uber die in der Einspruchsschrift erfolgte Bezeichnung der Einsprechenden hinaus
ist durch Bezugnahme auf die Vollmacht erkennbar, wer als Geschaftsflhrer fur
die Gesellschaft handelt und an welchem Ort die Gesellschaft ihre Geschafts-
raume zum Zeitpunkt der Ausstellung der Vollmacht hatte. Die durch diese Um-
stande gekennzeichnete existierende Gesellschaft wollte Einsprechende sein. Die
Bezeichnung als KG stellt eine Falschbezeichnung dar, die jederzeit - unter Wah-
rung der ldentitat der Einsprechenden - berichtigt werden kann (Thomas/Putzo,
24. Aufl, vor § 50 ZPO Rdn 4).

Auf die im Termin Ubergebene Eingabe vom 29. April 1999, also datierend nach
der Ausstellung der Vollmacht Nr 602/98 vom 9. Juli 1998, mit der das Deutsche
Patent- und Markenamt in einer anderen Sache daruber informiert worden ist,
dass es die G1... mbH & Co. KG nie gegeben hat,

kommt es somit nicht mehr an.

1.2. Aufgrund des Antrags der Einsprechenden zu 2) vom 18. April 2002 ist der
Senat zur Entscheidung Uber den Einspruch zustandig. Da die Einsprechende zu
2) wirksam den Einspruch eingelegt hat, konnte sie auch den Antrag nach § 147
Abs 3 Nr 2 PatG stellen. Der Antrag der Patentinhaberin, die Sache an das Deut-

sche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen und der G...
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in A... die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, ist deshalb

unbegrundet.

Nach § 147 Abs 3 Nr 2 PatG entscheidet in Abweichung von § 61 Abs 1 Satz 1
PatG Uber den Einspruch nach § 59 PatG der Beschwerdesenat des Patentge-
richts, wenn der Einspruch vor dem 1. Januar 2002 erhoben worden ist, ein Betei-
ligter dies bis zum 31. Dezember 2004 beantragt und die Patentabteilung eine La-
dung zur mundlichen Anhérung oder die Entscheidung Uber den Einspruch inner-
halb von zwei Monaten nach dem Zugang des Antrags auf patentgerichtliche Ent-
scheidung noch nicht zugestellt hat.

Diese Voraussetzungen treffen hier zu.

Nach Art 100 GG hat das Gericht das Einspruchsverfahren auszusetzen und die
Sache dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen, wenn es § 147 Abs 3 Nr 2
PatG fur verfassungswidrig halt. Dabei muss das vorliegende Gericht von der
Verfassungswidrigkeit der Vorlagenorm Uberzeugt sein, blolRe Zweifel gentigen
nicht (vgl BVerfG 1, 184 ff; 9, 237 ff; stRspr).

Der Senat ist nicht von der Verfassungswidrigkeit des § 147 Abs 3 Nr 2 PatG
uberzeugt. Er halt es vielmehr fur mit dem Grundgesetz vereinbar, wenn das Pa-
tentgericht wegen der Unterlassung der beantragten Amtshandlung der Verwal-
tungsbehorde Deutsches Patent- und Markenamt angerufen werden kann. Ein
Rechtsbehelf gegen ein Untatigbleiben des Amtes ist namlich bis zum Inkrafttreten
des Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geisti-
gen Eigentums vom 13. September 2001 im Gegensatz zu fast allen Verfahrens-
gesetzen nicht vorgesehen gewesen. Allerdings sieht das am 1. Januar 1995 in
Kraft getretene Markengesetz in § 66 Abs 3 eine Durchgriffsbeschwerde fir den
Fall vor, dass nicht innerhalb von 6 Monaten nach Einlegung Uber die Erinnerung
entschieden worden ist. Auch der Bundesfinanzhof hat fur seinen Zustandigkeits-
bereich die ,Untatigkeitsberufung“ an das Finanzgericht unmittelbar aufgrund von
Art 19 Abs 4 GG zugelassen.

Die Vereinbarkeit des § 147 Abs 3 Nr 2 PatG mit dem Gleichheitsgrundsatz kann

somit nicht vereint werden.
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Zweifel hat der Senat allenfalls wegen des baldigen Auslaufens der in § 147 PatG
getroffenen Regelung. Diese Zweifel rechtfertigen aber die Annahme der Verfas-
sungswidrigkeit der vorgenannten Norm (noch) nicht. Die Rechtsweggarantie des
Art 19 Abs 4 GG erscheint mit nur einer Tatsacheninstanz gewahrt, allerdings
(Hovelmann in Mitt 2002, 49 ff) nur unter der Voraussetzung, dass es sich bei der
Prifung des Einspruchs durch das Bundespatentgericht nicht wie bisher um ein
Verwaltungsverfahren, sondern um eine gerichtliche Uberpriifung des Patents
handelt.

Unter dieser Annahme liegt fir den Senat auch kein Verstol3 gegen den Grund-

satz der Gewaltenteilung vor.

Die von der Patentinhaberin angeregte Rechtsbeschwerde wird deshalb zugelas-
sen, weil der Senat die Verfassungsmaligkeit des § 147 Abs 3 Nr 2 PatG nicht
ohne jedwede Bedenken angenommen hat (§ 100 Abs 2 Nr 1 PatG).

2. Die sachliche Prifung der Einspriche hat ergeben, dass das Patent
36 45 381 zu widerrufen war. Der Patentanspruch 1 gemaly Hauptantrag sowie
der jeweilige Patentanspruch 1 der Hilfsantrage 1, 2 (neu) und 3 sind, wie nachfol-
gend im einzelnen ausgefuhrt wird, in den Unterlagen der Ursprungsanmeldung P

36 28 774 nicht offenbart und somit unzulassig.

21  Zum Hauptantrag

Der erteilte Patentanspruch 1 sieht mit dem Merkmal c) eine drehstolimindernde
Einrichtung mit einer unter Zwischenschaltung einer Kraftspeicher enthaltenden
Dampfungseinrichtung (13, 14) vor, die wenigstens teilweise innerhalb einer
Kammer (60, 160, 260) angeordnet ist. Nahere Angaben zur Art der Dampfungs-
einrichtung und Umfang der Dampfungsmittel enthalt der erteilte Patentanspruch 1
nicht und auch die dazu angegebenen Bezugszeichen schranken den Anspruch

nicht auf die beschriebene Ausfuhrungsform ein. Der erteilte Patentanspruch um-
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fasst somit auch Ausflihrungsmaglichkeiten, bei denen die Dampfung ausschliel3-
lich in einer mechanisch wirkenden Weise erfolgt und die Dampfungseinrichtung

innerhalb der Kammer angeordnet ist.

Eine solche ohne hydraulische Dampfungsmittel ausgebildete drehstoimindernde
Einrichtung vermag der Fachmann - ein Fachhochschulingenieur des Maschinen-
baus mit speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet der Dampfungseinrichtungen
insbesondere in Verbindung mit Schwungradern von Kraftfahrzeugen - jedoch den
ursprunglichen Unterlagen nicht zu entnehmen. Denn die hydraulische Dampfung
ist dort als ein grundlegender Bestandteil der Erfindung offenbart und somit unver-
zichtbar. Dies ergibt sich nicht nur aus den beschriebenen und dargestellten Aus-
fuhrungsbeispielen, sondern auch aus dem urspruinglichen Patentanspruch 1, der
eine die Dampfung durch Verdrangung eines viskosen Mediums bewirkende Vor-
kehrung zwischen den Schwungmassen vorsieht. Auch im Zusammenhang mit
der Beschreibungseinleitung der Ursprungsanmeldung stellt sich die hydraulische
Dampfung als ein zur Erfindung gehdriges Merkmal dar. Denn dort wird zur Dar-
stellung des technischen Hintergrundes und des zu l6senden Problems auf das
unzureichende Dampfungsverhalten mechanisch arbeitender Dampfungseinrich-
tungen hingewiesen und im weiteren werden dort die dampfungstechnischen
Vorteile einer auf der Verdrangung eines viskosen Mediums beruhenden
Dampfungseinrichtung ausfihrlich dargelegt (vgl Sp 7 Zeilen 37 bis Sp 8 Z 40 der
DE-OS 36 28 774).

Auch die Ausfuhrungen in Spalte 24, Zeilen 44 bis 51 der DE-OS 36 28 774, auf
die sich die Patentinhaberin zur Offenbarung des erteilten Patentanspruchs 1 be-
zieht, kdnnen die Ausbildung einer stolmindernden Einrichtung ohne hydraulische
Dampfung nicht stutzen. Mit dieser Textstelle wird konkret nur auf die Moglichkeit
hingewiesen, statt der nach dem Verdrangerprinzip arbeitenden Dampfervorrich-
tung andere hydraulische Dampfungsmittel einzusetzen und es ergibt sich daraus
kein Hinweis, dass die Dampfungseinrichtung ausschlie3lich auf der Basis me-

chanisch wirkender Dampfungsmittel ausgebildet sein kann. Eine derartige Aus-
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fuhrungsform ist vor allem auch deswegen nicht ersichtlich, weil diese textliche
Anmerkung im Rahmen der objektiven Gesamtoffenbarung und somit unter dem

Aspekt der die Erfindung bestimmenden hydraulischen Dampfung zu sehen ist.

Aufgrund dieser gesamtheitlichen Beurteilung des Inhalts der Ursprungsanmel-
dung vermag der Fachmann auch durch die Konstruktion, wie sie sich aus den
Figuren 1 und 4 der Ursprungsanmeldung ergibt, nicht zu erkennen, dass die hy-
draulische Dampfung auch als ein mdgliches zusatzliches Dampfungselement
einsetzbar sein soll. In dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel sind die dreh-
elastische Dampfung und die hydraulische Dampfung zwar parallel wirksam und
stehen somit nicht in einem unmittelbaren funktionellen Zusammenhang, doch
angesichts der Gesamtoffenbarung der Ursprungsanmeldung und des sich daraus
ergebenden Grundgedankens, mit einer hydraulischen Dampfungsvorkehrung das
unzureichende Dampfungsverhalten mechanisch arbeitender Dampfungseinrich-
tungen zu verbessern, erschlie3t sich dem Fachmann keine Ausfuhrung ohne eine
hydraulische Dampfung. Schon wegen des Fehlens dieses die hydraulische
Dampfung betreffenden Merkmals ist der erteilte Patentanspruch 1 unzulassig er-

weitert.

2.2  Zum Hilfsantrag 1

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten Pa-
tentanspruch 1 dadurch, dass im Merkmalskomplex c) ein die Dampfungseinrich-
tung betreffender Einschub mit dem Wortlaut ,die nicht nach dem Verdrangerprin-
zip arbeitet” erfolgte und dartber hinaus das Merkmal g) angefligt wurde. Auch
dieser Anspruch ist den Unterlagen der Ursprungsanmeldung P 36 28 774.1 nicht

zu entnehmen.

Das hinzugekommene Merkmal g) ist namlich in der im Anspruch 1 gemag Hilfs-
antrag 1 angegebenen Weise und vor allem auch in Kombination mit dem Merk-

mal c) nicht offenbart. Die von der Patentinhaberin dazu genannte Textstelle
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(Sp 24 Zeilen 6 bis 29 der deutschen Offenlegungsschrift 36 28 774) gibt im
dortigen Kontext einen anderen Sachverhalt wieder und ist nach Uberzeugung des
Senats als Offenbarungsgrundlage ungeeignet. Denn dort wird das fettformige,
viskose Mittel nur im Zusammenhang mit einer nach dem Verdrangerprinzip
arbeitenden Dampfungseinrichtung beschrieben und die Kammer soll soweit
gefullt sein, dass das Medium - unter Fliehkraft - die radialen Bereiche, in denen
sich die nach dem Verdrangerprinzip arbeitende Dampfereinrichtung befindet,
zumindest teilweise ausfullt. Somit ist dort eine Kammer offenbart, in der die nach
dem Verdrangerprinzip arbeitende Dampfungsvorkehrung angeordnet ist und die

auch das viskose Medium aufnimmt.

Im Unterschied dazu schreibt das Merkmal c) des Patentanspruchs 1 des Hilfsan-
trags 1 vor, in der Kammer eine Dampfungseinrichtung anzuordnen, die nicht nach
dem Verdrangerprinzip arbeitet und die somit als mechanisch wirkende oder dreh-
elastische Dampfungseinrichtung ausgefuhrt sein kann. Eine solche Ausfuhrung,
bei der in der Kammer nur ein mechanischer bzw drehelastischer Dampfer und ein
fettférmiges viskoses Medium vorgesehen sind, und die Schmierwirkung des Fet-
tes nach dem Start des Motors sofort wieder einsetzt, geht weder aus der von der
Patentinhaberin genannten Textstelle noch aus den sonstigen Unterlagen der Ur-

sprungsanmeldung hervor.

Da im Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 sowohl das Merkmal der auf dem
Verdrangerprinzip beruhenden Dampfungsvorkehrung als auch die Angabe fehlt,
dass diese in der Ringkammer angeordnet ist, ist der Anspruch 1 gemaR Hilfsan-

trag 1 unzulassig erweitert.
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2.3  Zu den Hilfsantragen 2 (neu) und 3

Der Patentanspruch 1 gemal} den Hilfsantragen 2 (neu) oder 3 sieht vor allem im
Vergleich zum erteilten Patentanspruch 1 Anderungen des Merkmals ¢) vor und
weist zudem das Merkmal g) auf, das dem Wortlaut des ursprunglichen An-
spruchs 1 der Ursprungsanmeldung entspricht. Auch diese Anspruchsfassungen

gehen Uber die ursprungliche Offenbarung hinaus und sind deshalb nicht zulassig.

Der Patentanspruch 1 gemall dem Hilfsantrag 2 (neu) oder 3 umfasst mit dem
Merkmal c) eine unter Zwischenschaltung einer Kraftspeicher enthaltenden
Dampfungseinrichtung, die innerhalb einer Ringkammer angeordnet ist, sowie mit
dem Merkmal g) mindestens eine die Dampfung durch Verdrangung eines visko-
sen Mediums bewirkende zwischen den Schwungradmassen vorgesehene Vor-
kehrung (213). Angaben Uber die Anordnung dieser Dampfungseinrichtung enthalt
der Patentanspruch 1 nicht und erstreckt sich somit auch auf Ausfihrungen, bei
denen die hydraulische Dampfungseinrichtung auf3erhalb der Ringkammer und die
drehelastische Dampfungseinrichtung innerhalb der Ringkammer angeordnet sind.
Eine solche Anordnungsweise der Dampfungseinrichtungen ist in den Unterlagen
der Ursprungsanmeldung nicht offenbart, denn bei den Ausflihrungsbeispielen ist
die hydraulische Dampfung stets innerhalb der Ringkammer vorgesehen und Hin-
weise fur eine andere aullerhalb der Kammer liegende Anordnung der hydrauli-

schen Dampfung sind der Ursprungsanmeldung nicht zu entnehmen.

So kann auch der Auffassung der Patentinhaberin, dass der Patentanspruch 1
gemal dem Hilfsantrag 2 (neu) oder 3 aus den ursprunglichen Ansprichen 1 und
13 bereits herleitbar sei, nicht gefolgt werden. Fur die Feststellung, inwieweit der
nach dem Hilfsantrag 2 (neu) oder 3 beanspruchte Gegenstand offenbart ist, ist
dieser in seinem gesamten Merkmalsumfang mit dem Inhalt der urspringlichen
Unterlagen zu vergleichen. Der Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 (neu) oder 3 ent-

halt Gber die funktionellen bzw die Dampfungsart festlegenden Merkmale hinaus
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weitere Merkmale, die die konstruktive Gestaltung der Ringkammer betreffen und
diese in einer ganz bestimmten Weise ausbilden. Insbesondere gemaly den
Merkmalen c) und f) des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 2 (neu) bzw 3 wird
die Ringkammer hinsichtlich der Ausbildung ihrer Wandungen und der darin vor-
gesehenen, der Abstltzung der Kraftspeicher dienenden Einbuchtungen naher
ausgefuhrt. Eine derartige konstruktive Gestaltung der den drehelastischen
Dampfer aufnehmenden Ringkammer ist zwar durch die beschriebenen und dar-
gestellten Ausfuhrungsbeispiele offenbart, jedoch dort nur im Zusammenhang mit
einer Ringkammer, die in ihrem radial auReren Bereich auch die hydraulische
Dampfungseinrichtung aufnimmt. Hinweise, die im Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 2 (neu) bzw 3 angegebene Ringkammerkonstruktion mit einer aul3erhalb
der Ringkammer vorgesehenen hydraulischen Dampfungseinrichtung zu kombi-

nieren, werden in der Ursprungsanmeldung nicht gegeben.

Auch aus dem ursprunglichen Anspruch 55 der DE-OS 36 28 774 ergibt sich eine
solche Anordnungsweise des hydraulischen Dampfers nicht. Dieser Anspruch
geht vom Einsatz von drei unterschiedlichen Dampfungsmitteln aus und schreibt
vor, dass mindestens zwei davon in der Ringkammer vorgesehen sein sollen. Da
der Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 (neu) bzw 3 lediglich zwei unterschiedliche
Dampfungsmittel vorsieht, ist der Anspruch 55 schon aus diesem Grunde fur die
Offenbarung einer innerhalb der Ringkammer angeordneten drehelastischen
Dampfungseinrichtung und einer aullerhalb der Ringkammer vorgesehenen

hydraulischen Dampfungseinrichtung nicht geeignet.

Dem sachkundigen Fachmann wird auch durch die konstruktive Darstellung der
Ausflhrungsbeispiele und die Funktionsweise der Dampfungseinrichtungen nicht
die Erkenntnis vermittelt, dass der hydraulische Dampfer auch raumlich getrennt
von der Ringkammerkonstruktion ausgebildet und somit aul3erhalb der Ringkam-
mer angeordnet sein kann. Vielmehr wird die Ringkammerausbildung vom Fach-
mann im engen Zusammenhang mit der hydraulischen Dampfung gesehen, denn

mit dieser Ausbildung wird in besonders einfacher Weise ein nach aul3en abge-
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schlossener und abgedichteter Raum geschaffen, der in seinem radial aul3eren
Bereich die hydraulische Dampfungsvorkehrung mit dem viskosem Medium und
auch die drehelastische Dampfungseinrichtung aufnimmt. Eine von dieser ge-
meinsamen Unterbringung der Dampfungsmittel abweichende Sichtweise ergibt
sich fir den Fachmann auch deswegen nicht, weil die Ausgangsteile der hydrauli-
schen und der drehelastischen Dampfungseinrichtungen in drehschlussiger Ver-
bindung stehen mussen und somit aus konstruktiven Grianden eine moglichst be-
nachbarte und somit innerhalb der Ringkammer vorgesehene Anordnung der

Dampfungseinrichtung sinnvoll erscheint.

Da der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 (neu) und 3 nicht zwingend vor-
schreibt, dass eine die Dampfung durch Verdrangung eines viskosen Mediums
bewirkende Vorkehrung in der Ringkammer vorgesehen ist, ist der jeweilige An-
spruch 1 gemal} Hilfsantrag 2 (neu) und 3, wie zuvor ausgefuhrt, unzulassig er-

weitert.

2.4. Nachdem der Patentanspruch 1 gemafl Hauptantrag als auch der jeweilige
Patentanspruch 1 gemafR den Hilfsantragen 1, 2 (neu) und 3 nicht bestandsfahig
sind, fallen auch die erteilten Unteranspriche 2 bis 33, die sich jeweils an den An-
spruch 1 anschliel3en sollen.

3. Eine Wiedereroffnung der mindlichen Verhandlung aufgrund der Schrift-
satze der Patentinhaberin vom 13. und 15.12.2004 ist nicht veranlasst.

Dr. Lischke Schmidt-Kolb Sperling Muller
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