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hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 18. Oktober 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

15. Dezember 2003 wird aufgehoben und das Patent widerrufen.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 54 - hat das auf die am
20. August 1992 eingegangene Anmeldung erteilte Patent 42 27 563 mit der Be-
zeichnung ,Geregelter hydraulischer Vorschubantrieb®, im Einspruchsverfahren
durch Beschluss vom 15. Dezember 2003 mit der Begrindung aufrechterhalten,

dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 patentfahig sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Der Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufiigung der Gliederungsziffern 1. bis 7.:

,Geregelter hydraulischer Vorschubantrieb, insbesondere fir

Werkzeugmaschinen,

1. mit einem Differentialzylinder (14), dessen Position von ei-
nem Weggeber (24) erfal3bar ist,

2. mit einem Regelventil (17), mit dem die Druckmittelwege
zwischen dem Differentialzylinder (14), einer Druckmittel-

guelle (61) und einem Tank steuerbar sind und



2.1 das ein hydraulisch betéatighares Proportionalventil (35)
mit einem ersten, federzentrierten Steuerkolben (37), des-
sen Position von einem zweiten Weggeber (65) erfal3bar
ist,

2.2 und ein Pilotventil (45) mit einem zweiten Steuerkol-
ben (46) besitzt, der durch Steuerdruckrtckfihrung mittel-
stellungszentriert ist,

3. mit einer Regelelektronik (18) fur das Regelventil (17) und

3.1 mit einer Maschinensteuerung,

dadurch gekennzeichnet,

4. dald das Flachenverhéltnis des Differentialzylinders (14)
zwei zu eins betragt,

5. dalR der erste Steuerkolben (37) zur Bewegung des Kol-
bens (19) des Differentialzylinders (14) in die eine Rich-
tung einen Arbeitsgangsteuerbereich, Uber den der kol-
benstangenseitige Druckraum (21) des Differentialzylin-
ders (14) mit dem Tank verbindbar ist, und einen Eil-
gangsteuerbereich mit Ruckélverwertung aufweist,

6. dal3 der erste Steuerkolben (37) in der Mittelstellung eine
positive Schaltiiberdeckung hat und

7. dafi die Hub/Volumenstrom-Kennlinie des
Proportionalventils (35) durch die Regelelektronik (17)

nullpunktlinearisiert ist".

Mit den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen soll die Aufgabe gel6st
werden, einen geregelten hydraulischen Vorschubantrieb mit den Merkmalen aus
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 so auszubilden, dass unter Beachtung
von sicherheitstechnischen Aspekten eine genaue Lageregelung moéglich ist, dass
in beide Richtungen bei kleiner Pumpenleistung eine hohe Geschwindigkeit gefah-
ren werden kann und dass, wenn kleine Olstrome dosiert werden, eine hohe Vor-
schubkraft realisierbar ist (Streit-PS Sp. 2 Z. 45 bis 53).



Die Beschwerdefiihrerin und Einsprechende ist, wie angekindigt, zur mindlichen

Verhandlung nicht erschienen.

Die Beschwerdefuhrerin stellte - schriftsatzlich - den Antrag aus der Beschwerde-
schrift vom 20. Februar 2004,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom

15. Dezember 2003 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin stellte

keinen Antrag.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin ist ankindigungsgemaf nicht er-

schienen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zuldssig und hat Erfolg. Denn der Vorschubantrieb nach Pa-

tentanspruch 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns.
1. Fachmann
Als Fachmann ist ein Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit Universitatsab-

schluss mit Erfahrung in der Konstruktion hydraulischer Ventile und Zylinder, so-

wie mit Kenntnissen der Regelungstechnik anzusehen.



2. Patentfahigkeit

Der Vorschubantrieb gemall dem Patentanspruch 1 beruht nicht auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit des Fachmanns.

Aus dem von der Patentinhaberin im Verfahren vor der Patenterteilung genannten
Aufsatz von Halloin, Phillipp und Nolting, Joachim: ,Position behauptet” in der
Zeitschrift fluid, Februar 1990, Seite 22 bis 24 (Abbildung auf Seite 23) ist bekannt

ein

,Geregelter hydraulischer Vorschubantrieb (Regelkreis bestehend

aus einer Maschinensteuerung CNC X Control (links oben), einem

Differentialzylinder fur die x-Richtung (Mitte links, bei Doppel-

pfeil x) und einem aus Pilot- und Proportionalventil (S. 23, mitt-

lere Sp., Abs. 2 und 4) bestehenden Regelventil (links unten)),

1.

2.1

mit einem Differentialzylinder (bei x; Flachenverhaltnis we-
gen der Kolbenstange groRRer als 1), dessen Position von
einem Weggeber (Wegssensor bei Doppelpfeil x) erfal3bar
ist,

mit einem Regelventil (links unten: Regelventil bestehend
aus Ventil mit den Anschlissen P, T und Ventil mit den
Anschlissen A, B), mit dem die Druckmittelwege zwischen
dem Differentialzylinder (bei x), einer Druckmittelquelle
(an P) und einem Tank (an T) steuerbar sind und

das ein hydraulisch betéatigbares Proportionalventil (links
unten: Ventil mit den Anschlissen A, B) mit einem ersten,
federzentrierten (Federn am Ventil mit den Anschlus-
sen A, B) Steuerkolben (im Ventil enthalten) dessen Posi-
tion von einem zweiten Weggeber (dessen Ausgangssig-
nal auf einen Eingang eines Differenzverstarkers in einer

Regelelektronik links unten geflhrt ist) erfal3bar ist,



2.2 und ein Pilotventil (links unten: Ventil mit den Anschlis-
sen P, T) mit einem zweiten Steuerkolben (im Ventil ent-
halten) besitzt, der durch Steuerdruckrickfihrung (links
unten: Ruckfuhrungen am Ventil mit den Anschlis-
sen P, T) mittelstellungszentriert ist,

3. mit einer Regelelektronik (links unten: Elektronikschaltung
mit den drei Verstarkern) fur das Regelventil (links unten:
Regelventil bestehend aus Ventil mit den Anschlis-
sen P, T und Ventil mit den Anschliissen A, B) und

3.1 mit einer Maschinensteuerung (CNC X Control)“

Zusatzlich ist in dem Aufsatz von Halloin und Noltung a. a. O. noch erwahnt, dass
es Aufgabe der Elektronik sei, alle Nichtlinearitaten des hydraulisch-mechanischen

Systems auszuregeln (S. 24 mittl. Sp. le. Abs. bis re. Sp. Abs. 1).

Stellt sich ausgehend von einem Vorschubantrieb, wie er im Aufsatz von Halloin
und Nolting a. a. O. beschrieben ist, dem Fachmann die Aufgabe, flr die Bewe-
gung des Kolbens des Differentialzylinders einen Arbeitsgangsteuerbereich und
einen Eilgangsteuerbereich zu realisieren, etwa aus Grinden der Erh6hung des
Arbeitstakts (Werkzeugmaschine), dann ergibt es sich fur ihn auf nahe liegende
Weise, den bekannten Vorschubantrieb mit einem Proportionalventil, wie es ihm
aus der DE 23 43 662 C2 bekannt ist und das ebenfalls einen - als Vorschuban-
trieb dienenden (Sp. 3, Z. 2, 3) - Differentialzylinder 89 ansteuert, zu erttichtigen.
Denn die DE 23 43 662 C2 gibt dem Fachmann den konkreten Hinweis auf einen
Arbeitsgang- und einen Eilgangsteuerbereich fir den Kolben des Differentialzylin-
ders (Sp. 2 Z. 65 bis Sp.3 Z.3i.V.m. Sp. 4 Z. 19 bis 35). Der Fachmann wird
sonach den aus dem Aufsatz von Halloin und Nolting a. a. O. bekannten Vor-
schubantrieb mit den Merkmalen 1.) bis 3.1) entsprechend der DE 23 43 662 C2

so ausgestalten, dass in Ubereinstimmung mit Patentanspruch 1, Merkmal



5. der erste Steuerkolben (43) zur Bewegung des Kol-
bens (91) des Differentialzylinders (89) in die eine Rich-
tung einen Arbeitsgangsteuerbereich, Uber den der kol-
benstangenseitige Druckraum (rechts von 91) des Diffe-
rentialzylinders (89) mit dem Tank (bei 24) verbindbar ist
(Sp. 4 Z. 22 bis 27 bzw. Sp. 1 Z. 10 bis 16), und einen Eil-
gangsteuerbereich mit Ruckoélverwertung aufweist (Sp. 1
Z,16 bis22 i.V.m. Sp.4 Z.31 bis34 und Sp.5 Z.61
bis 68: Ruckoélverwertung, weil die Kammern 16, 18 ent-
sprechend den Druckraumen des Differentialzylinders 89
mit der Zulaufkammer 17 verbunden sind), und

6. der erste Steuerkolben (43) in der Mittelstellung
(Fig: dargestellter Zustand) eine positive Schaltiiberde-
ckung hat (Steuerkanten 66, 67 des Kolbenabschnitts 51
stehen Uber die Steuerkanten 31, 32 des Geh&uses 13
Uber; Steuerkanten 69, 71 des zweigeteilten Kolbenab-
schnitts 52, 53 stehen Uber die Steuerkanten 34, 35 des

Gehauses 13 Uber).

Dem Fachmann ist aus seinem Fachwissen und seiner praktischen Erfahrung da-
bei gelaufig, dass eine positive Schaltiberdeckung des Steuerkolbens (Merk-
mal 6.)) zu einer Nichtlinearitat der Hub/Volumenstromkennlinie fuhrt. Diese hat er
zu kompensieren. Der Aufsatz von Halloin und Nolting a. a. O. lehrt ihn, dass
hierzu die Elektronik heranzuziehen ist (S. 24 mittl. Sp. le. Abs bis re. Sp. Abs. 1).

Dem Fachmann ist daher ohne Weiteres zuzutrauen, dass er zuséatzlich vorsieht,

7. dass die Hub/Volumenstrom-Kennlinie des Proportional-
ventils durch die Regelelektronik nullpunktlinearisiert ist.



Die im Patentanspruch 1 (Merkmal 4) angegebene Malinahme, dass das Fla-
chenverhaltnis des Differentialzylinders zwei zu eins betragt, ergibt sich flr den
Fachmann aus der Forderung, eine bestimmte Eilgangsgeschwindigkeit festzule-

gen. Derartige Bemessungen gehdren zu seinem alltaglichen Handeln.

Nach Uberzeugung des Senats steht das anspruchsgemiaRe Flachenverhéltnis
nicht in direktem Funktionszusammenhang mit den restlichen Anspruchsmerkma-
len, da der Vorschubantrieb auch mit einem anderen Flachenverhéltnis gleichar-
tige Funktion zeigen wirde. Die Patentinhaberin hat auch nicht dargelegt, ob und
wie das Flachenverhdltnis von genau zwei zu eins eine besondere Wirkung her-

vorrufen soll.

3. Unteranspriche

Mit dem Patentanspruch 1 fallen auch die auf ihn direkt oder indirekt riickbezoge-

nen Patentanspriiche 2 bis 7.

4. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt

4.1 Patentabteilung

Im Beschluss uber die Aufrechterhaltung des Patents geht die Patentabteilung le-

diglich auf die von der Einsprechenden genannten Druckschriften

E1l: DE 2343662 C2,

E2: EP 0471884 B1

E3: Katalogseiten 51 und 52 der Firma Mannesmann Rexroth vom
Februar 1988,

ein. Die Patentabteilung fuhrt im Beschluss (S. 7 vorle. Abs.) aus, dass keine der

genannten Entgegenhaltungen (E1 bis E3) einen geregelten hydraulischen Vor-



schubantrieb im Sinne des Streitpatents zeigten; im einzelnen sei sowohl das
Merkmal 1 als auch das Merkmal 2.2 aus keiner der genannten Druckschriften be-
kannt (vgl. S. 7 letzter Abs., S. 8 vorletzter Abs. und S. 9 Abs. 2). Beide Merkmale
gehdren zum Oberbegriff das Patentanspruchs 1. Die Patentabteilung weist somit
den Oberbegriff des Patentanspruchs 1 druckschriftlich nicht nach. Daraus ergibt
sich, dass die von der Patentinhaberin in der Streitpatentschrift (Sp. 1 Z. 7 bis 9)
genannte und nach ihrer Auffassung einen Vorschubantrieb gem&R dem Oberbeg-

riff des Patentanspruchs 1 beschreibende Druckschrift

fluid vom Februar 1990, Seite 22 ff,

(vgl. im Einzelnen die Ausfuhrungen in der Patentschrift Sp. 1 Z. 9 bis 26) enthal-

tend den oben abgehandelten Aufsatz von Halloin und Nolting, von der Patentab-

teilung nicht bertcksichtigt wurde.

Die Nichtberticksichtigung dieser Druckschrift stellt aus Sicht des Senats einen
Verfahrensmangel im Sinne von § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 PatG dar.

Aus dem in den Verfahren vor dem Patentamt herrschenden Untersuchungs-
grundsatz folgt - entgegen dem Wortlaut des 8§ 46 Abs. 1 Satz 1 PatG - die Pflicht,
den Sachverhalt umfassend aufzuklaren (Busse-Schwendy, PatG, Kommentar,
6. Auflage, § 46 Rd. 37; Schulte, PatG, Kommentar, 7. Auflage, 8 79 Rd. 23 a. E.,
Benkard-Schéafers, PatG, Kommentar, 10. Auflage, 8 59 Rd. 62).

Dies hat u. a. zur Folge, dass Druckschriften, die fur die Patenterteilung bzw. fur
den Bestand des Patents von maf3geblicher Relevanz sind, Berlcksichtigung fin-
den mussen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Druckschrift - wie hier - aus-
drucklich Eingang in die Verfahrensakte gefunden hat. Erfolgt eine solche Beriick-

sichtigung nicht, ist von einer Verletzung der Aufklarungspflicht auszugehen.
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Der Senat sieht im vorliegenden Fall jedoch von einer Zurlckverweisung an die
Patentabteilung nach § 79 Abs. 3 PatG ab, da im Rahmen der hierbei zu treffen-
den Ermessenentscheidung einer hier méglichen Entscheidung in der Sache der
Vorzug zu geben ist. Zum einen ist Entscheidungsreife gegeben, zum anderen
sprechen auch verfahrensékonomische Erwéagungen fir diese Vorgehensweise

(Schulte, a. a. O., 8 79 Rd. 17 mit Rechtsprechungsnachweisen).

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob und inwieweit die Patentabteilung Ver-
anlassung hatte, die weiteren vierzehn Druckschriften, die in das Verfahren Ein-

gang gefunden hatten, einer Wirdigung im Einzelnen zu unterziehen.

4.2 Prufungsstelle

Auch das Prufungsverfahren ist zu beanstanden. Denn die Prufungsstelle hat zum
Einen in ihrem einzigen Bescheid vom 24. Méarz 1998 nicht erkennen lassen, in
welchen Zusammenhang mit dem Anmeldegegenstand die, nur pauschal zitierten,

im Bescheid mit den Nummern 1) bis 12) bezeichneten, Druckschriften stehen.

Zum Anderen hat die Prifungsstelle die im Bescheid vom 24. Marz 1998 mit der

Nummer 13) bezeichnete Druckschrift

HAGL, Rainer: Simulierte Inbetriebnahme. In: fluid, November 1990,
S.22-26

als von der Anmelderin genannt, angesehen (vgl. Bescheid S. 3 Abs. 2), die tat-
sachlich von der Anmelderin in den urspringlichen Unterlagen genannte und an
erster Stelle der Wirdigung des Standes der Technik als gattungsbildend heraus-

gestellte Druckschrift (vgl. urspriingliche Unterlagen S. 7 Z. 8)

fluid vom Februar 1990, Seite 22 ff.,
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hat die Prufungsstelle ausweislich des Literaturbogens der Amtsakte bzw. dem
Deckblatt der Streitpatentschrift jedoch nicht in das Verfahren eingefihrt. Sie hat
dabei auch Ubersehen, dass die von ihr stattdessen genannte Druckschrift fluid,

November 1990, S. 22 bis 26 in keinerlei Zusammenhang mit dem Anmeldege-

genstand steht.

gez.

Unterschriften



