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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 06 728.7-12

hat der 7. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 22. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Tédte sowie der Richter Eberhard, Dipl.-Ing. K6hn und Dr.-Ing.
Posentrup

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fur Klasse F16J des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 27. Februar 2003 aufgehoben und die Sache zur weite-
ren Prifung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickver-
wiesen. Die Ruckzahlung der Beschwerdegebthr wird angeord-

net.

Grinde

Die Patentanmeldung 102 06 728.7-12 mit der Bezeichnung -in der geltenden

Fassung der Anmeldungsunterlagen -

Hohlkolben und Verfahren zu dessen Herstellung durch Sintern

ist von der Prifungsstelle fur Klasse F16J des Deutschen Patent- und Marken-
amts mit Beschluss vom 27. Februar 2003 zuriickgewiesen worden. Zur Begrun-
dung ist angegeben, dass eine erfinderische Téatigkeit zum Auffinden des Anmel-
dungsgegenstandes nicht gegeben sei, da es sich dem Fachmann geradezu auf-
drange, zur Losung der ihm gestellten Aufgabe das Diffusionsschweil3verfahren
bei einem Hohlkolben nach der DE 10109596 A1, DE 26 53 867 oder
DE 196 20 167 C1 anzuwenden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie Uber-
reicht in der mundlichen Verhandlung neue Unterlagen (18 Patentanspriiche,

13 Seiten Beschreibung), macht geltend, dass der Gegenstand des Patentan-



spruchs 1 gegeniiber dem Stand der Technik neu und erfinderisch sei und bean-

tragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu er-
teilen mit den am 22. Juni 2005 neu uberreichten Unterlagen und
2 Blatt Zeichnungen (Figuren 1 bis 6 vom 12. April 2002). Aul3er-
dem beantragt sie die Anordnung der Rickzahlung der Beschwer-

degebuhr.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Hohlkolben fur eine Axialkolbenmaschine mit einem Hauptkoérper,
in welchem eine Ausnehmung zumindest tUber einen Teil der axi-
alen Lange des Hauptkorpers ausgebildet ist, und einem Deckel,
welcher die Ausnehmung gegen eine Umgebung des Hohlkolbens
abschliel3t,

dadurch gekennzeichnet

dal der durch Sintern hergestellte Deckel mit dem durch Sintern
hergestellten Hauptkdrper des Hohlkolbens durch Sintern verbun-

den ist.

Der als selbstandiger Patentanspruch formulierte Patentanspruch 16 hat folgende

Fassung:

Verfahren zur Herstellung eines Hohlkolbens fir eine Axialkolben-

maschine mit folgenden Verfahrensschritten:

- Herstellen eines Hauptkorpers des Hohlkolbens, in welchem
eine Ausnehmung zumindest Uber einen Teil der axialen
Lange des Hohlkolbens ausgebildet ist,

- Herstellen eines Deckels, und



- Verbinden des Hauptkérpers mit dem Deckel zur Herstellung
eines Verbundes zwischen dem Hauptkorper und dem
Deckel, wobei die Herstellung des Hauptkdrpers und des

Deckels sowie deren Verbindung durch Sintern erfolgt.

Die Patentanspriiche 2 bis 15 sind auf Merkmale gerichtet, die den Hohlkolben
nach Patentanspruch 1, die Patentanspriiche 17 und 18 sind auf Merkmale ge-

richtet, die das Verfahren nach Patentanspruch 16 weiter ausgestalten sollen.

Im Prafungsverfahren sind zum Stand der Technik die

DE 101 09 596 Al
DE 196 48 260 Al
DE 26 53 867 Al
DE 196 20 167 C1
US 3 815 219

genannt worden.

Fir weitere Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zuldssig. Sie hat dazu ge-
fuhrt, dass die Sache zur weiteren Prifung an das Patentamt zurickverwiesen

wird.

Auf den Vorhalt des erkennenden Senats, dass es durch das in der Deutschen
Offenlegungsschrift 196 48 260 beschriebene Verfahren nahegelegt ist, fur die

Herstellung eines Kolbens in Verbundbauweise das Diffusionsschweif3en anzu-



wenden, hat die Anmelderin neue Patentanspriche 1 bis 18 vorgelegt. In
Patentanspruch 1 und auch in Patentanspruch 16 wird nunmehr ua das Sintern
zum Verbinden des durch Sintern hergestellten Deckels mit dem durch Sintern
hergestellten Hohlkolben beansprucht. Damit ist mit dem Anspruchsbegehren ein
Sachverhalt in den Vordergrund gertickt, der im Prufungsverfahren noch nicht in
ausreichendem Malie Gegenstand der Prifung gewesen ist, denn zwar hat die
Prufungsstelle mit dem einzigen Prifungsbescheid darauf verwiesen, Sintern als
Verbindungstechnik bei einem gattungsgemal3en Kolben sei der Deutschen Of-
fenlegungsschrift 101 09 596 als bekannt zu entnehmen - allerdings gibt der Of-
fenbarungsgehalt dieser Druckschrift das nicht her, denn bei jenem bekannten
Kolben werden zwar einzelne Bauteile gesintert, anschlieBend aber nicht durch
Sintern verbunden. Bei dieser Sachlage bleibt offen, ob der Stand der Technik

beziglich der beanspruchten Merkmale vollstandig ermittelt worden ist.

Im Hinblick darauf war die Anmeldung zur Durchfihrung einer sachgerechten
Prufung auf Patentfahigkeit an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzu-
verweisen (8 79 Abs 3 Nr 1 PatG).

Die antragsgemalfe Zurlickzahlung der Beschwerdegebiihr (§ 80 Abs 3 PatG; § 9
PatKostG) entspricht der Billigkeit. Dies ergibt sich daraus, dass die Prifungsstelle
die beantragte Anhdrung abgelehnt hat, ohne dass die von ihr dafir genannten,
oder auch andere Griinde dies rechtfertigen konnten.

Den mit dem einzigen Prifungsbescheid geauf3erten Bedenken der Prifungsstelle
gegen das Patentbegehren hat die Anmelderin schriftlich unter Angabe von Griin-
den im Einzelnen widersprochen, die Patentanspriiche unverandert beibehalten
und zugleich, fur den Fall des Fortbestehens der Bedenken der Prufungsstelle, die

Anberaumung einer Anhdrung beantragt.

Bei einem solchen Verfahrensstand ist eine Anhérung in der Regel sachdienlich,

denn sie kann das Verfahren fordern, indem der Anmelderin und dem Prifer die



Moglichkeit geboten ist, ihre gegensatzlichen Auffassungen ausfuhrlich in Rede
und Gegenrede zu ertrtern und ggf zu einem Einvernehmen bezuglich einer ge-

wahrbaren Anspruchsfassung zu gelangen.

Der beantragten Anhoérung in diesem Fall allein deshalb die Sachdienlichkeit ab-
zusprechen, weil schon aufgrund der eingetretenen Verfahrenssituation, insbe-
sondere des Fehlens gednderter Anspriiche, zu erwarten sei, dass die gegensatz-
lichen Bewertungen lediglich noch einmal wiederholt werden wirden, so dass sich
das Verfahren unndtig verzogere, war nicht gerechtfertigt. Fur die Vermutung einer
unndtigen Verfahrensverzbgerung bedurfte es weiterer Anhaltspunkte, die zB
dann gegeben waren, wenn sich die Darlegungen im Schriftsatz der Anmelderin in
offensichtlich Unhaltbarem erschopften, so dass sie auch nicht im Geringsten ge-
eignet waren, den Bedenken der Prifungsstelle entgegen gestellt werden zu kon-
nen. Vorliegend ist das nicht der Fall, denn die Anmelderin hat sich eingehend,
ausfuhrlich und auf technischen Sachverstand gestitzt mit den Bedenken der
Prufungsstelle auseinander gesetzt und das geltende Patentbegehren verteidigt.
Bei dieser Sachlage bestand fir sie kein Anlass die Anspriiche zu andern. Viel-
mehr konnte sie aus ihrer Sicht davon ausgehen, den Prifer entweder zur Auf-
gabe seiner Bedenken bewegen zu kdnnen, oder aber die Gelegenheit zu erhal-
ten, in einer Anhérung den Dialog mit dem Prufer fortzufihren, um zu einer Annéa-
herung der bisher gegensatzlichen Auffassungen zu gelangen, ggf auch durch An-
derung ihres Antrags. Jedenfalls bietet das Verhalten der Anmelderin im vorlie-
genden Fall keine Anhaltspunkte dafir, dass sie sich in einer Anhérung gegentiber
geeigneten Argumenten des Prufers verschlossen hatte und starr bei ihren Stand-

punkten verblieben ware.

Der Senat halt fest an dem Grundsatz, dass eine einmalige Anhdrung des Anmel-
ders vor Abschluss des Prifungsverfahrens in aller Regel sachdienlich ist, wenn
noch Meinungsverschiedenheiten mit der Prifungsstelle fortbestehen (BPatGE 18,
30).



Bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs Sachdienlichkeit hat der
Prufer zwar einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprifung ent-
zogen ist (BPatGE 26, 44) - im vorliegenden Fall ist der Rahmen, in dem er sich
dabei frei bewegen kann, allerdings verlassen worden. Der beantragten Anhérung

war die Sachdienlichkeit nicht abzusprechen.

Todte Eberhard Kohn Dr. Pésentrup
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