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hat der 11. Senat (Technischer-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in
der Sitzung am 16. September 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dr. Henkel, v. Zglinitzki und Dipl.-Phys.
Skribanowitz, Ph.D. / M.l.T. Cambridge

beschlossen:

Auf die Einspriiche wird das Patent 43 00 446 widerrufen.

Grinde

Die am 9. Januar 1993 beim Deutschen Patentamt eingereichte Patentanmeldung
nimmt die Innere Prioritdt der Voranmeldung in Deutschland vom
22. Dezember 1992 (P 42 43 609.5) in Anspruch. Die Erteilung des Patents
4300446 mit der Bezeichnung "Schraubwerkzeug, insbesondere



Schraubendrehereinsatz" ist am 19. Dezember 2002 veréffentlicht worden.
Gegen das Patent haben die F... GmbH
(Einsprechende I) und die U... GmbH &
Co. KG (Einsprechende Il) Einspriche erhoben. Sie machen mangelnde Neuheit
und fehlende Erfindungshéhe geltend. Die Einsprechende 1 bestreitet zudem eine

hinreichende Offenbarung im Hinblick auf das Merkmal ,Sinterwerkzeug®.

Die Einsprechenden fuhren insbesondere aus, dass der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 im Hinblick auf die altere deutsche Patentanmeldung P 42 41 005.3
(DE 42 41 005 A1) nicht neu sei.

Mit dem Zusatz zur Terminsladung vom 3. Mai 2004 hat der Senat auf die Be-
deutung der DE 42 41 005 A1 (1) nochmals hingewiesen.

Die Einsprechenden stellen Ubereinstimmend den Antrag,

das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Es gelten die erteilten Unterlagen mit Ansprichen 1 und 2, Beschreibung
Spalten 1 und 2 sowie 1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4.

Der Anspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:

»1. Schraubwerkzeug, insbesondere Schraubendrehereinsatz mit struktu-
rierten, durch Anlage an einem Werkstlick drehmomentibertragenden Ar-
beitsflachen, welches als pulvermetallgesintertes Formteil gestaltet ist, bei
dem sich die Feinstruktur der Arbeitsflachen aus einer aus der KorngrofRe
des verwendeten Pulvermaterials sowie der Rauhigkeit der Formwand des

Sinterwerkzeugs resultierenden Rauhigkeit ergibt.”

Auf diesen Anspruch ist der Anspruch 2 riickbezogen.



Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein hinsichtlich der Arbeitsflachenstruktur optimal

an den Einsatzzweck angepasstes Werkzeug zu schaffen.

Die Patentinhaberin hat am 28. Mai 2004 den Verzicht auf das Patent erklart.

Die Einsprechende Il hat Rechtschutzinteresse an einer abschlieRenden Ein-
spruchsentscheidung mit der Begrundung geltend gemacht, die Patentinhaberin
und die Einsprechende |l seien auf dem betreffenden Gebiet aullerste Wettbewer-

ber und es bestiinde die Besorgnis der in Anspruchnahme fur die Vergangenheit.

Das Einspruchsverfahren ist trotz des Verzichts auf das angegriffene Patent fortzu-
setzen, denn die Besorgnis der Einsprechenden I, mdglicherweise Patentver-
letzungsanspruchen der Patentinhaberin ausgesetzt zu sein, genugt fur die hinrei-
chende Darlegung ihres Rechtsschutzinteresses an einer Entscheidung, da der Wi-
derruf gemaf § 21 Abs. 3 PatG zurlckwirkt.

Die Einspruche sind zulassig und auch begrundet.

Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Fachhochschulabschluss auf dem
Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Werkzeugen, insbesondere von
Schraubwerkzeugen, der auch Uber die erforderlichen Kenntnisse bezlglich ein-

schlagiger Herstellverfahren verfugt.

Die Erfindung ist hinreichend deutlich offenbart. Einer ausdricklichen Angabe,
welcher Art das ,Sinterwerkzeug"“ ist und wie es angewendet wird, um die Rauhig-

keit des Werkstlicks zu beeinflussen, bedarf es nicht, denn die Pulvermetall-



Spritzgussform wird vom Fachmann ohne weiteres als geeignetes ,Sinterwerk-

zeug“ mit Formwand verstanden.

Die geltenden Anspriiche 1 und 2 sind formal zulassig.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht mehr neu.

Inhalt der alteren deutschen Patentanmeldung (1) ist namlich ein Schrauben-
drehereinsatz (Bit 1) mit strukturierten, durch Anlage an einem Werkstiick dreh-
momentubertragenden Arbeitsflachen (Eingriffsrippen 8), der als pulvermetallge-
sintertes Formteil (Beschreibung Sp 1 Z 53-60 und Sp 2 Z 26-47) gestaltet ist. Bei
derartigen Formteilen ergibt sich die Feinstruktur der Arbeitsflachen zwangslaufig
aus der Kornigkeit des verwendeten Pulvermaterials im Zusammenspiel mit der
Oberflachenform/struktur des ,Sinterwerkzeugs®. Dies ist fur den Fachmann eine

Selbstverstandlichkeit und wird deshalb von ihm ohne weiteres mitgelesen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist mithin vollstandig in der DE 42 41 005
A1 vorbeschrieben. Der Anspruch 1 hat somit keinen Bestand.

Der Unteranspruch 2 teilt das Rechtsschicksal des Anspruchs 1, da er Teil des

selben Antrags ist.
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