BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 37/07 Verkiindet am
3. Marz 2009

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldunqg 44 38 468.8-12

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 3. Mérz 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Dipl.-Ing. Schneider, Dipl.-Ing.

Ganzenmdller und der Richterin Kopacek

beschlossen:

BPatG 154
08.05



- Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
- Der Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr wird ab-

gewiesen.

Grinde

Die zulassige Beschwerde der Anmelderin ist gegen den Beschluss der Prifungs-
stelle fur Klasse F 16 D vom 15. November 2006 gerichtet, mit dem die Patentan-
meldung P 44 38 468.8-12 zurlickgewiesen worden ist. In dem Beschluss hat die
Prufungsstelle die Auffassung vertreten, der Gegenstand des geltenden An-
spruchs 1 beruhe im Hinblick auf den Stand der Technik nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind zum Stand der

Technik u. a. folgende Druckschriften bertcksichtigt worden:

DE 32 37 809 Al
DE 38 44 987 C2
DE 41 07 125 Al.

Gegen den vorgenannten Beschluss hat die Anmelderin mit Schreiben vom
18. Dezember 2006, eingegangen am 20. Dezember 2006, Beschwerde eingelegt
und die Patentanmeldung mit neuen Ansprichen 1 bis 25 sowie einer angepass-
ten Beschreibung weiterverfolgt. In der mindlichen Verhandlung hat sie dariber

hinaus zwei Hilfsantrage formuliert und beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und



das Patent auf der Basis der Unterlagen vom 18. Dezember 2006
mit den Ansprichen 1 bis 25 zu erteilen.

Hilfsantrag 1: mit dem Anspruch 1 und der Erganzung ,in Form ei-
ner drehfesten Schnappverbindung® nach dem Wort ,Verriege-
lung“ in Zeile 25.

Hilfsantrag 2: Anspruch 1 neu als Kombination der Merkmale ge-

mafd den Ansprichen 1 und 7 vom 18. Dezember 2006.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

.orehschwingungsdampfer mit wenigstens einem Dampfer, der
zumindest ein Eingangsteil und ein Ausgangsteil besitzt, die ent-
gegen der Wirkung von zwischen diesen angeordneten Kraftspei-
chern relativ zueinander verdrehbar sind, wobei wenigstens eines
der Teile, ndmlich Eingangsteil oder Ausgangsteil, aus mindestens
zwei die Drehmomentibertragung gewdahrleistenden, aus Blech
hergestellten und Aufnahmen fir die Kraftspeicher aufweisenden
Scheibenkdrpern besteht, von denen wenigstens einer in axialer
Richtung verlaufende und einteilig mit dem entsprechenden
Scheibenkdrper ausgebildete Laschen besitzt, die zur axialen Po-
sitionierung der Scheibenkérper mit Angriffsbereichen des ande-
ren Scheibenkdrpers zusammenwirken, wobei zwischen wenigs-
tens einigen dieser Laschen und den entsprechenden Angriffsbe-
reichen eine durch axiales Zusammenfigen der beiden Scheiben-
korper selbsttatige Verriegelung vorhanden ist, die eine Anlage mit
Vorspannung zwischen den Laschen und den zugehdrigen An-

griffsbereichen gewébhrleistet.”

Der geltende Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 lautet:



,orehschwingungsdampfer mit wenigstens einem Dampfer, der
zumindest ein Eingangsteil und ein Ausgangsteil besitzt, die ent-
gegen der Wirkung von zwischen diesen angeordneten Kraftspei-
chern relativ zueinander verdrehbar sind, wobei wenigstens eines
der Teile, namlich Eingangsteil oder Ausgangsteil, aus mindestens
zwei die Drehmomentiibertragung gewahrleistenden, aus Blech
hergestellten und Aufnahmen fir die Kraftspeicher aufweisenden
Scheibenkdrpern besteht, von denen wenigstens einer in axialer
Richtung verlaufende und einteilig mit dem entsprechenden
Scheibenkdrper ausgebildete Laschen besitzt, die zur axialen Po-
sitionierung der Scheibenkérper mit Angriffsbereichen des ande-
ren Scheibenkorpers zusammenwirken, wobei zwischen wenigs-
tens einigen dieser Laschen und den entsprechenden Angriffsbe-
reichen eine durch axiales Zusammenfligen der beiden Scheiben-
korper selbsttatige Verriegelung in Form einer drehfesten
Schnappverbindung vorhanden ist, die eine Anlage mit Vorspan-
nung zwischen den Laschen und den zugehdrigen Angriffsberei-

chen gewabhrleistet.”

Der geltende Anspruch 1 gemalf Hilfsantrag 2 lautet:

,orehschwingungsdampfer mit wenigstens einem Dampfer, der
zumindest ein Eingangsteil und ein Ausgangsteil besitzt, die ent-
gegen der Wirkung von zwischen diesen angeordneten Kraftspei-
chern relativ zueinander verdrehbar sind, wobei wenigstens eines
der Teile, namlich Eingangsteil oder Ausgangsteil, aus mindestens
zwei die Drehmomentibertragung gewdahrleistenden, aus Blech
hergestellten und Aufnahmen flr die Kraftspeicher aufweisenden
Scheibenkdrpern besteht, von denen wenigstens einer in axialer
Richtung verlaufende und einteilig mit dem entsprechenden

Scheibenkorper ausgebildete Laschen besitzt, die zur axialen Po-



sitionierung der Scheibenkérper mit Angriffsbereichen des ande-
ren Scheibenkdrpers zusammenwirken, wobei zwischen wenigs-
tens einigen dieser Laschen und den entsprechenden Angriffsbe-
reichen eine durch axiales Zusammenfligen der beiden Scheiben-
korper selbsttatige Verriegelung vorhanden ist, die eine Anlage mit
Vorspannung zwischen den Laschen und den zugehoérigen An-
griffsbereichen gewébhrleistet, wobei die Laschen im Bereich ihres
jeweiligen freien Endabschnittes zumindest eine Hinterschneidung
bilden, die nach dem Zusammenbau der beiden Scheibenkdrper
einem axialen Abstutzbereich des anderen Scheibenkdrpers ge-

genuberliegt.”

Laut Beschreibung (S. 9, Z. 24 bis S. 10, Z. 4) soll die Aufgabe gel6ést werden,
Drehschwingungsdampfer der eingangs genannten Art zu schaffen, die einen be-
sonders einfachen Aufbau besitzen, insbesondere aus einer verhaltnismalig ge-
ringen Anzahl von Bauteilen bestehen und somit kostengtinstiger herstellbar sind.
Weiterhin sollen die erfindungsgeméfRen Drehschwingungsdampfer in besonders
einfacher und rationeller Weise montierbar sein, wodurch eine zusatzliche Kos-
teneinsparung erzielt werden kann. Dartber hinaus sollen die erfindungsgemafi3en
Drehschwingungsdampfer eine einwandfreie Funktion sowie eine hohe Lebens-

dauer gewahrleisten.

Hinsichtlich der auf den jeweiligen Anspruch 1 rickbezogenen Unteranspriiche
sowie wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

In der mundlichen Verhandlung hat die Anmelderin die Teilung der Patentanmel-

dung erklart.



Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig, sie hatte in der Sa-

che jedoch keinen Erfolg.

1. Die geltenden Anspriiche gemal Hauptantrag sind zulassig, da sie den ur-
sprunglichen Ansprichen i. V. m. den Figuren und S. 15, Z. 15 ff. der Anmel-

dungsunterlagen entnehmbar sind.

Der geltende Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist zuldssig, da er sich aus den An-

spruchen 1 und 5 gemald Hauptantrag herleiten lasst.

Der geltende Anspruch 1 gemalf Hilfsantrag 2 ist zuléssig, da er aus den Anspru-

chen 1 und 7 geméalR Hauptantrag gebildet ist.

2. Der Anmeldungsgegenstand stellt keine patentfahige Erfindung i. S. d.
PatG 88 1 bis 5 dar.

a. Der geltende Anspruch 1 gemald Hauptantrag mag neu sein, er beruht aber

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus der DE 32 37 809 Al ist bekannt ein (vgl. insbes. Fig. 2 und 3i.V. m. S. 11,

vorletzter Absatz)

Drehschwingungsdampfer mit wenigstens einem Dampfer, der
zumindest ein Eingangsteil A und ein Ausgangsteil B besitzt, die
entgegen der Wirkung von zwischen diesen angeordneten Kraft-
speichern 27, 27’ relativ zueinander verdrehbar sind, wobei we-
nigstens eines der Teile, nadmlich Eingangsteil A oder Aus-
gangsteil B, aus mindestens zwei die Drehmomentibertragung

gewéhrleistenden, aus Blech hergestellten und Aufnahmen fir die



Kraftspeicher 27 aufweisenden Scheibenkdrpern 12, 12’ besteht,
von denen wenigstens einer in axialer Richtung verlaufende und
einteilig mit dem entsprechenden Scheibenkdrper 12 ausgebildete
Laschen 14 besitzt, die zur axialen Positionierung der Scheiben-
korper 12, 12’ mit Angriffsbereichen 15 des anderen Scheibenkdr-
pers 12 zusammenwirken, wobei zwischen wenigstens einigen
dieser Laschen 14 und den entsprechenden Angriffsbereichen 15
eine durch axiales Zusammenfliigen der beiden Scheibenkor-
per 12, 12’ erfolgende Verriegelung vorhanden ist, die eine Anlage
zwischen den Laschen 14 und den zugehorigen Angriffsberei-

chen 15 gewahrleistet.

Von diesem bekannten Drehschwingungsdampfer unterscheidet sich der anmel-
dungsgemalle Drehschwingungsdampfer dadurch, dass die Verriegelung selbst-

tatig erfolgt und eine Anlage mit Vorspannung zwischen den Laschen und den

zugehorigen Angriffsbereichen gewahrleistet.

Aus der DE 38 44 987 C2 ist jedoch ein Drehschwingungsdampfer bekannt, bei
dem beim Zusammenflgen der Teile 52 und 15a eine selbsttatige Verriegelung
dieser beiden Teile erfolgt, welche eine Anlage mit Vorspannung gewabhrleistet
(vgl. Sp. 3, Z. 54 bis 62 sowie Fig. 3).

Auch aus der DE 41 07 125 Al ist eine Kupplungsscheibe bekannt, bei welcher
beim Zusammenflgen der Teile 17 und 38 eine selbsttatige Verriegelung dieser
beiden Teile erfolgt, welche eine Anlage mit Vorspannung gewahrleistet (vgl.
Sp. 4, Z. 51 bis Sp. 5, Z. 15 sowie Fig. 5 und 8).

Eine solche Ausgestaltung kann jedoch ohne erfinderisches Dazutun - auch unter
Bertcksichtigung der von der Anmelderin betonten weiteren Unterschiede - auf
einen Drehschwingungsdampfer nach der DE 32 37 809 Al ubertragen werden,

da sowohl anmeldungsgemal als auch in der DE 41 07 125 Al jeweils eine einfa-



che Montage angestrebt wird (vgl. Anmeldungsunterlagen S. 9, letzter Absatz bis
S. 10, Abs. 1 bzw. DE 41 07 125 A1, Sp. 1, Z. 22 bis 26).

Die Anmelderin weist zu Recht auf Unterschiede hin zwischen dem Anmeldungs-
gegenstand, bei dem es sich in der fraglichen Ausgestaltung um zwei, ein hohes
Drehmoment Ubertragende Scheiben aus Blech handelt, wahrend im Stand der
Technik nach der DE 38 44 987 C2 bzw. der DE 41 07 809 Al andersartige Aus-
bildungen gezeigt werden. Dort handelt es sich jeweils um aus Kunststoff gefer-
tigte Lagerteile, welche nur ein begrenztes, kleineres Drehmoment Ubertragen
missen. Allerdings kdnnen diese Ausfihrungen der Anmelderin zu keiner anderen
Beurteilung der Sachlage fiihren. Denn die Ubertragung eines grofRen Drehmo-
ments ist bereits durch die aus der DE 32 37 809 Al bekannte Ausgestaltung ge-
wahrleistet, bei welcher zwischen den beiden Scheibenkérpern 12 und 12’ ein
Drehmoment gleicher Grol3e Ubertragen werden kann, wie beim Anmeldungsge-
genstand zwischen den Scheibenkdrpern 5 und 6. Daher brauchte sich der Fach-
mann im vorliegenden Fall keine grundsatzlichen Gedanken (ber die Ubertragung
des Drehmomentes zwischen den Scheibenkorpern zu machen, da eine solche
durch die Ausgestaltung nach der DE 32 37 809 Al bereits gewahrleistet war, er
musste vielmehr lediglich Gber eine Sicherung der Verriegelung in axialer Richtung
nachdenken. Anregungen hierfiir geben sowohl die DE 38 44 987 C2 als auch die
DE 41 07 125 Al in ausreichender Klarheit, wobei der hier zustandige Fachmann
die damit einhergehenden Vorteile der leichteren und lediglich von einer Seite er-
folgenden Montage der offenbarten Schnappverbindung erkennt. Die von der An-
melderin angesprochenen unterschiedlichen Werkstoffe sind bei der Dimensionie-
rung der Bauteile zu berucksichtigen, konfrontieren den hier zustéandigen Fach-
mann aber nicht mit Schwierigkeiten, die er nur durch erfinderische Leistung l6sen

kdnnte.

Der geltende Anspruch 1 gemafld Hauptantrag ist somit nicht gewéahrbar.



b. Der geltende Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 mag neu sein, er beruht aber

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Anspruch 1 gemalf} Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemafi
Hauptantrag durch die Einfigung des Merkmals, wonach die selbsttatige Verrie-

gelung in Form einer drehfesten Schnappverbindung erfolgen soll.

Eine selbsttatige Verriegelung in Form einer drehfesten Schnappverbindung ist
jedoch bereits sowohl aus der DE 38 44 987 C2 als auch aus der DE 41 07 125
Al bekannt (vgl. DE 38 44 987 C2: Fig. 3 und Sp. 3, Z.54 bis 60 bzw. DE
41 07 125 Al: Fig. 5, 6 und 8) und kann ohne weiteres auch einen Drehschwin-
gungsdampfer nach der DE 38 44 987 C2 ubertragen werden, wenn eine einfache

Montage gewinscht ist (vgl. oben).

Der geltende Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist somit ebenfalls nicht gewahrbar.

C. Der geltende Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 mag neu sein, er beruht aber

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Anspruch 1 gemafR

Hauptantrag durch die Einfligung des Merkmals, wonach

die Laschen im Bereich ihres jeweiligen freien Endabschnittes
zumindest eine Hinterschneidung bilden, die nach dem Zusam-
menbau der beiden Scheibenkérper einem axialen Abstlitzbereich

des anderen Scheibenkodrpers gegeniberliegt.

Derartige Ausgestaltungen von Laschen sind fur sich allgemein bekannt und ent-
sprechen Ausfihrungsformen, wie sie auch in der DE 41 07 125 Al (vgl. Fig. 8)
oder der DE 38 44 987 C2 (vgl. Fig. 2 und 3) abgebildet sind. Ein Fachmann kann
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sie - wie bereits oben dargelegt - ohne erfinderisch tatig werden zu muissen auf

einen Drehschwingungsdampfer nach der DE 32 37 809 Al Ubertragen.

Der geltende Anspruch 1 gemalf Hilfsantrag 2 ist somit ebenfalls nicht gewahrbar.

d. Die U0brigen Anspriiche fallen notwendigerweise mit dem jeweiligen
Hauptanspruch (vgl. BGH GRUR 1989, 103 - Verschlussvorrichtung fur Giel3pfan-
neni. V. m. BGH GRUR 1980, 716 - Schlackenbad).

Darlber hinaus bilden die Anspriche 2 bis 5 und 14 bis 25 nicht den Gegenstand
des geltenden Anspruchs 1 - die axiale Positionierung - weiter, sondern beziehen
sich auf allgemeine Weiterbildungen eines Drehschwingungsdampfers, welche fir
sich ebenfalls bekannt sein durften, wahrend die Merkmale der Anspriiche 6 bis
13 durch die DE 32 37 809 C2, die DE 41 07 125 Al oder die DE 38 44 987 C2

vorweggenommen bzw. nahe gelegt sind.

3. Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebuihr wird abgewiesen.

Im vorliegenden Fall ist es schon fraglich, ob ein Wechsel der rechtlichen Argu-
mentation der Prufungsstelle auf der Grundlage derselben bekannten Entgegen-
haltungen einen Verfahrensfehler begrinden kann. Denn die Verfahrensbeteiligten
haben kein Recht, dass die Behorde oder der Senat seine rechtlichen Uberlegun-
gen vor der Entscheidung mit der Anmelderin diskutiert, da ein Verfahrensbetei-
ligter grundsatzlich vertretbare rechtliche Gesichtspunkte selbst in Betracht ziehen
muss (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., 8 79, Rdn. 18, Einl. Rn. 240).

Jedenfalls aber hat die Anmelderin in der Beschwerdeinstanz ausreichend Gele-
genheit erhalten, zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen, so dass ein sol-

cher Verfahrensfehler geheilt wéare.
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Im Ubrigen ist die Riuickzahlung der Beschwerdegebiihr auch schon deshalb nicht
gerechtfertigt, da es bei einer trotz des gertigten Verfahrensfehlers in der Sache
erfolglos gebliebenen Beschwerde nicht der Billigkeit entspricht, gemafl § 80,
Abs. 3 und 1 Patentgesetz die Anmelderin von einer Gebuhr freizustellen, die

auch bei fehlerfreier Sachbehandlung angefallen wére.

Denn wenn die Prufungsstelle den ihr unterstellten Fehler von sich aus oder auf
Ruge der Anmelderin noch vor Erlass des Zuriickweisungsbeschlusses erkannt
hatte, hatte sie nicht etwa das nachgesuchte Patent erteilt, sondern ware im Er-
gebnis und auf der Basis des der Anmelderin bereits bekannten Standes der
Technik zum gleichen Resultat, ndmlich zur Zurickweisung der Anmeldung, ge-

kommen.

In einem solchen Fall wirde die Rickzahlung der an sich verfallenen Beschwer-
degeblhr die Anmelderin kostenrechtlich besser stellen, als sie bei einer verfah-
rensfehlerfrei ergangenen Entscheidung gleichen Inhalts gestanden hatte. Ein sol-
ches Ergebnis ist jedoch nicht zu billigen und steht auch mit dem Grundgedanken
des Gerichtskostenrechts, dass nur die Kosten, die bei richtiger Behandlung der
Sache nicht entstanden waren, nicht erhoben werden (vgl. z. B. 8 8 Abs. 1 Satz 1,
Gerichtskostengesetz), nicht im Einklang (BPatGE 30, 207, 210).

Lischke Schneider Ganzenmdller Kopacek

Cl



