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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 102 60 272

BPatG 154
08.05



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 9. Juni 2009 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgartner,
Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Phys. Dr. Mdiller

beschlossen:

Das Patent DE 102 60 272 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 20. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-
reichte Patentanmeldung ist das Patent DE 102 60 272 (Streitpatent) mit der Be-
zeichnung ,,Auswuchtverfahren fur sich drehende Farbrader, Auswuchtvorrichtung
zur Durchfihrung des Auswuchtverfahrens sowie mit dem Auswuchtverfahren
ausgewuchtetes Farbradmodul® erteilt worden. Die Veroffentlichung der Patenter-

teilung ist am 16. Juni 2005 erfolgt.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wortlich wiedergegebene er-

teilte Patentanspruch 1 lautet:

M1 Auswuchtverfahren fiur Farbrader (51) zum Beseitigen von Schwingungen

sich drehender Farbrader durch Unwucht, mit folgenden Schritten:



M2 - Anbringen eines Behalters (Behalter 21, Schale 32, Ringelement 34, Ring-
element 35, Schale 36, Behalter 52) an dem Farbrad (51);

M3 - Einfullen einer ausgewahlten Menge eines hartbaren Fluids in den Behal-

ter;

M4 - Drehen des Farbrads (51) bis ein ausgewuchteter Zustand erreicht ist, wo-
bei das Fluid aufgrund der Schwingungskraft, die sich aus der Drehung
des Farbrads ergibt, am Umfang desselben fliel3t, wobei es durch eine
Seitenwand des Behélters am Entweichen gehindert wird; und

M5 Ausharten des hartbaren Fluids.

Hinsichtlich der erteilten Unteranspriiche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wortlich wiedergegebene er-

teilte nebengeordnete Patentanspruch 9 lautet:

N1 Auswuchtvorrichtung fir Farbrader (51) zum Beseitigen von sich durch Un-
wucht ergebender Schwingungen eines sich drehenden Farbrads zur Durch-
fuhrung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1 - 8, mit

N2 - einem Motor (41, 54) zum Erzeugen einer Rotationskraft;

N3 - einer aus dem Motor austretenden Spindel (42, 541), die mit dem Farbrad

verbunden wird, um dieses drehend anzutreiben;

N4 - einem auf dem Farbrad angebrachten Behélter (Schale 32, Behalter 52);

und



N5 - einem héartbaren Fluid, das im Behélter enthalten ist;

N6 - wobeidas Fluid im Behéalter an der Umfangsseite desselben unter Schwin-
gungskraften fliel3t, wenn der Motor das Farbrad und damit den Behalter
drehend antreibt, wobei das Fluid durch eine Seitenwand des Behélters
gehalten wird, sodass es nicht entweichen kann, sondern sich auf solche
Weise verteilt, dass es das sich drehende Farbrad auswuchtet, wobei das
Fluid nach dem Erzielen des ausgewuchteten Zustands ausgehartet wird.

Hinsichtlich der erteilten Unteranspriiche 10 bis 13 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Der mit Gliederungspunkten versehene, ansonsten wortlich wiedergegebene er-

teilte nebengeordnete Patentanspruch 14 lautet:
P1 Mittels des Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 8 ausgewuchtetes
Farbradmodul zum Modulieren der Farbe von von auf3en auftreffendem Licht,

mit:

P2

einer Spindel (541);

P3 - einem Motor (54) zum Antreiben der Spindel,

P4 - einem Farbrad (51) mit einer Anzahl transparenter Farbfilterfilme (511),
das durch die Spindel drehend angetrieben wird, um die Farbe des einfal-

lenden Lichts zu modulieren;

P5 - einem Behélter (52) der am Innenumfang des Farbrads angebracht ist;

und



P6 - einem im Behalter untergebrachten hartbaren Fluid (33), das unter
Schwingungskraften am Umfang des Behalters flie3t und durch eine Sei-
tenwand desselben gehalten wird, ohne aus ihm zu entweichen, wodurch
es auf solche Weise verteilt wird, dass es das sich drehende Farbrad aus-
wuchtet, wobei das Fluid nach dem Erreichen des ausgewuchteten Zu-

stands ausgehartet wird.

Hinsichtlich der erteilten Unteranspriiche 15 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Gegen das Patent ist mit Schriftsatz vom 16. September 2005, eingegangen beim
Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, Einspruch erhoben worden.
Die Einsprechende macht mangelnde Patentfahigkeit, insbesondere mangelnde
Neuheit und mangelnde erfinderische Téatigkeit geltend.

AulBerdem macht sie geltend, dass der Gegenstand des Patents lber die ur-

sprunglich eingereichte Anmeldungsfassung hinausgehe.

Zur Begrindung der mangelnden Patentfahigkeit verweist die Einsprechende auf

folgende Druckschriften:

D1: JP 2001-37174 A mit englischem Abstract und Computertbersetzung
D2: TW 90214228 U

D3: US 6 747 803 B2 (Familienmitglied der D2 als Ubersetzungshilfe)

D4: GB 679 522 und

D5: US 3 696 688.

Zur D2 hat sie mit Eingabe vom 25. Februar 2009 ein englische Ubersetzung ein-

gereicht.



Im Prifungsverfahren sind au3erdem noch die Druckschriften
D6: DE-PS 695 245

D7: DE 198 06 898 Al

D8: DE 197 08 949 Al

D9: DE 10100627 Al

D10: DE 4417 194 A1 und

D11: GB 1471706

genannt worden.

Die wie schriftlich angekiindigt zur mundlichen Verhandlung nicht erschienene

Einsprechende beantragt sinngemars,

das Streitpatent in vollem Umfang zu widerrufen,

der Patentinhaberin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die wie schriftlich angekindigt ebenfalls zur mindlichen Verhandlung nicht er-

schiene Patentinhaberin beantragt sinngemals,

das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten.

Sie hat sich zum Vorbringen der Einsprechenden nicht gedul3ert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

1. Da die Einspruchsfrist im vorliegenden Verfahren nach dem 1. Januar 2002 zu

laufen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist,



ist das Bundespatentgericht fiir die Entscheidung gemal § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
PatG in der bis einschlie3lich 30. Juni 2006 gultigen Fassung weiterhin zustandig
(vgl. BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationstubermittlungsverfahren II; BPatG
GRUR 2007, 449 f. - Rundsteckverbinder).

2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig, denn die Einspre-
chende hat sich im Einspruchsschriftsatz anhand des druckschriftlichen Standes
der Technik substantiiert mit allen Merkmalen des Gegenstandes gemal3 dem er-
teilten Patentanspruch 1 auseinandergesetzt. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist

im Ubrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

3. Der Einspruch ist auch begrindet. Denn nach dem Ergebnis der mindlichen
Verhandlung erweisen sich die Gegenstande der erteilten Patentanspriiche 1, 9

und 14 aufgrund mangelnder erfinderischer Tatigkeit als nicht patentfahig.

4. Das Streitpatent betrifft ein Auswuchtverfahren fir sich drehende Farbrader,
eine Auswuchtvorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens sowie ein mit dem

Verfahren ausgewuchtetes Farbradmodul (Absatz [0001]).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Auswuchtverfahren fir sich
drehende Farbrader, eine Auswuchtvorrichtung zur Durchfihrung des Auswucht-
verfahrens sowie ein mit dem Auswuchtverfahren ausgewuchtetes Farbradmodul
zu schaffen, durch die Unwuchten sich drehender Farbrader beseitigt werden (Ab-
satz [0013]).

Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Auswuchtverfahrens durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1, hinsichtlich der Auswuchtvorrichtung durch die Merkmale des
Patentanspruchs 9 und hinsichtlich des Farbradmoduls durch die Merkmale des
Patentanspruchs 14 geldst (Absatz [0014]).



Bei der Erfindung wird an einem sich drehenden Farbrad ein Behalter angebracht,
der eine hartbare Flussigkeit enthalt (Absatz [0015]).

Wenn sich das Farbrad dreht, flie3t die Flussigkeit automatisch aufgrund der
Schwingungskrafte zu Ausgleichspositionen und verteilt sich dort. Dann wird die
Flissigkeit ausgehartet. Dadurch wird das sich drehende Farbrad ausgehértet. Die
Flassigkeit fliel3t, bis die Schwingungen verschwunden sind. Dadurch sei die Erfin-
dung nicht nur einfach realisierbar, sondern mit ihr kdbnne auch eine sehr genaue

Auswuchtung realisiert werden (Absatz [0016]).

5. Die erteilten Patentanspriche 1 bis 18 sind, wie der Senat im Einzelnen uber-
pruft hat, durch die urspriingliche Offenbarung gedeckt und somit zulassig. Insbe-
sondere gehen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 10 auf die urspringlichen Pa-
tentanspriche 1 bis 10 zurlick, gehen die erteilten Patentanspriiche 11 bis 16 auf
die ursprunglichen Patentanspriche 12 bis 17 zuriick, geht der erteilte Patentan-
spruch 17 auf den urspriinglichen Patentanspruch 19 zuriick und geht der erteilte
Patentanspruch 18 auf die urspringliche Beschreibung Seite 6, zweiter Absatz,

zurick.

Das Merkmal ,Farbrad” ist in den urspriinglichen Beschreibungsseiten 7, letzter
Absatz, bis 8, dritter Absatz, sowie in den urspriinglichen Patentansprichen 15
und 16 offenbart. Die diesbeziiglichen Einwendungen der Einsprechenden hin-
sichtlich der Zulassigkeit des Merkmals ,Farbrad” vermag der Senat nicht zu tei-
len, insbesondere auch deshalb nicht, da die Einsprechende selbst in ihrem Ein-
spruchsschriftsatz (vgl. die Seiten 4 bis 6) dieses Merkmal aus der urspriinglichen

Beschreibung zutreffend herleitet.

6. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist zwar neu, beruht jedoch
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustandigen Fachmanns, einem mit der
Entwicklung von Auswuchtverfahren fir rotierende Maschinenteile befasstem be-

rufserfahrenem Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, denn der Ge-



genstand des erteilten Patentanspruchs 1 ergibt sich fir ihn in naheliegender Wei-

se aus dem Stand der Technik nach den Druckschriften D1 und D2.

Aus der Druckschrift D2 (vgl. die englische Ubersetzung, Absatz [0002]) ist ein
Auswuchtverfahren (balancing) fur Farbrader (color wheel) zum Beseitigen von
Schwingungen sich drehender Farbréader (vgl. den Patentanspruch 5, ,to dynami-
cally balance the color wheel”) durch Unwucht bekannt (M1), mit folgenden Schrit-
ten:

- Anbringen eines Behalters (vgl. die Figur 2 und den Absatz [0013], ,An annular
groove 116 is formed on the external surface 114 of the carrier 11*) an dem Farb-
rad (M2),

- Einfullen einer ausgewahlten Menge eines hartbaren Fluids (vgl. Absatz [0014],
.BYy filing the balancing substance, such as the UV glue, into the annular
groove...") in den Behélter (M3), und

- Ausharten des hartbaren Fluids (der Kleber ist UV hartbar, UV glue) (M5).

Aus der Druckschrift D2 geht jedoch nicht explizit hervor, ob das Fluid wéhrend ei-
ner Drehung des Farbrads bis ein ausgewuchteter Zustand erreicht ist aufgrund
der Schwingungskraft, die sich aus der Drehung des Farbrads ergibt, am Umfang
desselben fliel3t, wobei es durch eine Seitenwand des Behélters am Entweichen
gehindert wird, wie im Merkmal M4 des erteilten Patentanspruchs 1 beansprucht
ist, oder bei stehendem Farbrad in den Behélter eingebracht wird und anschlie-

Rend aushartet.

Der Fachmann wird jedoch im Bestreben, ein mdglichst effektives Auswuchten zu
erreichen auch die Druckschrift D1 in Betracht ziehen, aus der ein Auswuchtver-
fahren fir sich drehende Rotoren (vgl. die englische Ubersetzung Absatz [0002],
balance adjustment, rotor) bekannt ist, bei dem der Rotor (rotor) gedreht wird (vgl.
das engl. Abstract, die Figur 1 und die Absatze [0015] bis [0021] und [0027]) bis
ein ausgewuchteter Zustand erreicht wird (vgl. im Abstract: ,..driving and rotating

of the rotor 20..“), wobei das Fluid aufgrund der Schwingungskraft, die sich aus
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der Drehung des Rotors ergibt, am Umfang desselben flie3t (vgl. im Abstract:
»..the balance material is moved as far as a balance acting position where three
action forces of a viscosity damping force, a restoring force and a centrifugal force
balance.”), wobei es durch eine Seitenwand des Behélters (concave bzw.
trench 23, vgl. die Figur 1) am Entweichen gehindert (M4) und anschliel3end zur
Fixierung ausgehartet (vgl. Absatz [0019]) wird (M5).

Der Fachmann wird somit im Bestreben, das Auswuchtverfahren gemald der
Druckschrift D2 zu verbessern, die aus der Druckschrift D1 bekannte Lehre, das
Fluid zur besseren Verteilung und fur ein besseres Auswuchten wéahrend einer
Drehung des auszuwuchtenden Gegenstands automatisch in die Auswuchtposi-

tion flieRen zu lassen, auch bei dem Auswuchtverfahren gemaf D2 anwenden.

7. Die Gegenstande der erteilten nebengeordneten Patentanspriiche 9 und 14
sind zwar neu, beruhen jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustan-
digen Fachmanns, denn die Gegenstande der erteilten Patentanspriiche 9 und 14
ergeben sich ebenfalls in naheliegender Weise fir ihn aus dem Stand der Technik
nach den Druckschriften D1 und D2, da sie inhaltlich teilweise eine reine Wieder-
holung des Gegenstandes gemal} dem erteilten Patentanspruch 1 darstellen und
die demgegentber zusatzlich beanspruchten Merkmale betreffend einen Mo-
tor (N2, P3) eine Spindel (N3, P2) und eine Anzahl transparenter Farbfilterfil-
me (P4) ebenfalls bereits aus der Druckschrift D2 (vgl. Absatz [0012]: motor 2, ro-
tary axle of the motor 2, Absatz [0015]: filter plates 12a, 12b, 12c, 12d) bekannt
sind.

8. Auch die erteilten Unteranspriiche 2 bis 8, 10 bis 13 und 15 bis 18 lassen, wie
der Senat Uberpruft hat, eine erfindungsbegriindende Substanz nicht erkennen,

was von der Patentinhaberin auch nicht geltend gemacht wurde.

Daher ist das Patent insgesamt zu widerrufen (8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).
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9. Fur die von der Einsprechenden beantragte Kostenauferlegung besteht kein An-

lass.

Auch im Einspruchsverfahren vor dem Bundespatentgericht tragt jeder Beteiligte
grundsatzlich seine Kosten selbst, wie aus 8 147 Abs. 3 S. 2 PatG a. F. i. V. m.
8§ 62 Abs. 1 PatG abzuleiten ist. Von dieser Regel kann zwar ausnahmsweise ab-
gewichen werden. Erforderlich ist hierflr aber, dass dies aus Grunden der Billig-
keit gerechtfertigt ist, woflr insbesondere an das Verhalten oder die Verhéaltnisse
der Verfahrensbeteiligten angeknipft werden kann (vgl BGH GRUR 1996, 399,
401 - Schutzverkleidung; BPatG, GRUR 2001, 329 - Umschreibungsverfahren II).
Der Vortrag der Einsprechenden hierzu reicht aber nicht aus, um mit der erforderli-
chen Sicherheit davon ausgehen zu kdnnen, dass die Patentinhaberin grob fahr-

lassig oder vorsatzlich ihre Wahrheitspflicht im Erteilungsverfahren verletzt hat.

Die Einsprechende hat geltend gemacht, dass die Patentinhaberin die Entgegen-
haltungen D1 und D2 und deren Bedeutung fir die Neuheit und fur die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit des Streitpatents gekannt habe. Denn diese Druck-
schriften seien im parallelen amerikanischen Erteilungsverfahren als sehr relevant
eingestuft worden. Von der Anmelderin sei zu erwarten gewesen, dass sie diesen
ihr bekannten Stand der Technik einbringt und diskutiert. Durch ihr insoweit zu-
rickhaltendes Verhalten im Erteilungsverfahren sei es erst erforderlich geworden,
Einspruch zu erheben. Hierdurch seien der Einsprechenden unnétig hohe Kosten

entstanden, die die Patentinhaberin nach billigem Ermessen zu tragen habe.

§ 124 PatG fordert von den Beteiligten, im Verfahren vor dem Patentamt, dem Pa-
tentgericht und dem Bundesgerichtshof ihre Erklarungen Uber tatsachliche Um-
stande vollstandig und der Wahrheit gemal abzugeben. Tatsachliche Umstéande
sind alle konkreten Geschehnisse und Zustande der AuRenwelt, die das Gesetz
zur Voraussetzung einer Rechtswirkung macht. Dazu gehort z. B. der Stand der
Technik, Gber ihn bekannte wichtige Unterlagen einschlief3lich in einer Auslands-

anmeldung entgegengehaltener Druckschriften (vgl. auch 8 34 Abs. 7 PatG). Die
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Wahrheitspflicht erstreckt sich also auf den gesamten entscheidungserheblichen
Sachverhalt und begriindet daher auch eine Verpflichtung, Tatsachen, die bisher
noch nicht zur Sprache gekommen sind, aber in den Rahmen des Erorterten ge-
hdren, zu offenbaren. Ein Beteiligter darf sich nicht nur die ihm giinstigen Tatsa-
chen herausgreifen und bekannte, fir das Verfahren wesentliche Umstande ver-
schweigen. Die Wahrheitspflicht verbietet, aus der Unkenntnis der Erteilungsbe-
horde oder der anderen Verfahrensbeteiligten wider besseres eigenes Wissen
Vorteile zu ziehen. Der unmittelbar nicht strafbewehrte Verstol3 gegen die Wahr-
heitspflicht kann kostenrechtliche Folgen fur den Beteiligten haben (vgl. Busse,
PatG, 6. Aufl. 2003, § 124 Rn. 9, 10, 29 m. w. N.).

Hierzu hétte die Einsprechende aber im Einzelnen vortragen missen, wann und
mit welcher Konsequenz die fraglichen Entgegenhaltungen in das amerikanische
Erteilungsverfahren eingefiihrt worden sind und in welchem Stadium sich das
deutsche Erteilungsverfahren zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Denn nur dann
ware feststellbar gewesen, ob die Patentinhaberin gegen die Wahrheitspflicht ver-
stol3en hat, d. h., ob dieser Stand der Technik noch in das deutsche Erteilungsver-
fahren hatte eingefihrt werden kénnen und auf die Erteilung selbst oder jedenfalls
auf die Formulierung der Anspriiche Auswirkungen gehabt hatte, die die Erhebung
eines Einspruchs uUberflissig gemacht hatten. Dies ist nicht geschehen, so dass
es bei dem Grundsatz bleibt, wonach jeder Beteiligte seine Kosten selbst zu tra-

gen hat.

Dr. Winterfeldt Baumgartner Dr. Morawek Dr. Muller

Ko



