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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 100 66 411.3 - 43

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 30. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Feuerlein sowie des Richters Dr. Kortbein, der Richterin

Dipl.-Chem. Zettler und des Richters Dr. Lange



beschlossen:

Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung an das Deutsche

Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die Patentanmeldung DE 100 66 411.3-43 hat den 10. Februar 2000 als Anmel-
detag und nimmt die Unionsprioritaten JP 11/34233 vom 12. Februar 1999 und
JP 11/79636 vom 24. Marz 1999 in Anspruch. Die Patentanmeldung
DE 100 66 411.3-43 ist aus der Anmeldung DE 100 80 471.3-43 abgetrennt wor-
den, die aus einer internationalen Anmeldung mit der Veroffentlichungsnummer
WO 00/47700, veroffentlicht als A1-Schrift, resultiert. Die Prafungsstelle fur Klasse
C10M hat die Stammanmeldung DE 100 80 471.3-43 mit Beschluss vom
27. April 2007 zurtickgewiesen. Gegen diesen Beschluss hat die Beschwerdefih-
rerin und Patentinhaberin Beschwerde eingelegt. Mit dem Antrag auf Erteilung
eines Patents vom 16. August 2007 hat sie die Anmeldung in der Beschwer-

deinstanz gem. PatG § 39 geteilt. Der abgetrennte Teil tragt die Bezeichnung
“Rollenvorrichtung®.
Dem Zuruckweisungsbeschluss bezlglich der Stammanmeldung lagen die mit

Schriftsatz vom 23. September 2005 eingereichten Patentanspriiche 1 bis 8 zu-

grunde. Davon lautet Patentanspruch 1:



Rollenvornichtung, die folgendes aufweist:

ein bewegliches Teil, das eine Drehbewegung oder eine Linearbewegung
ausfithren kann;

ein Tragerteil, das das bewegliche Element abstitzt;

einen RollkGrper, der zwischen dem beweglichen Teil und dem Tragerteil
angeordnet ist und entsprechend der Bewegung des beweglichen Teils abrollt;

und

eine Schicht eines Schmiermittels, die zwischen dem beweglichen Teil und

dem Trigerteil angeordnet ist, an dem der Rollkérper abrolle,

wobei das Schmiermittel als ein Grunddl eines von den folgenden enthilt:

(1) ein flissiges fluorertes Polymerdl, das eine kinetische Viskositit bei
-20 °C hat, die in einen Bereich zwischen 100 mm?®/s und 3000 mm®/s
fille, und einen Dampfdruck bei 50 °C von 2x10™ Torr oder weniger hat;
und

(2) ein flissiges fluotiertes Polymerdl, das eine kinetische Viskositit bei
40 °C von 10 mm®/s bis 400 mm*/s und eine kinetische Viskositit bei
100 *C von 3 mm*®/s bis 80 mm®*/s hat,

dadurch gekennzeichet, da

das Schmiermittel als Verdickungsmittel wenigstens ein Material enthile, das

aus der Gruppe ausgewihlt ist, die aus einem geschichteten Mineralpulver mit

einem mittleren Teilchendurchmesser von 0,1 pm bis 10 um und organischen
ultrafeinen Teilchen bestehr,

wobel die organischen ultrafeinen Teilchen aus einer intramolekularen

vernetzten Verbindung mit hohem Molekularpewicht bestehen, die ein

dreidimensionales inneres Netzwerk hat, und wobe! die organischen

ultrafeinen Teilchen einen mittleren Teilchendurchmesser von 20 nm bis

1,0 uwm aubweisen.



Die Zurickweisung der Patentanmeldung ist damit begriindet worden, dass der

Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniber dem entgegengehaltenen

Stand der Technik, insbesondere der Druckschrift D3, nicht neu sei. Als rele-

vanter Stand der Technik ist auf die Druckschriften

D1
D2
D3
D4

EP 479 200 A1,

EP 648 832 Al,

EP 866 114 A2,

Ullmann’s encyclopedia of industrial chemistry, Vol. A 15, Elvers et
al, VCH Verlagsgesellschaft mbH Weinheim, 5. Aufl., 1990, ISBN 3-
527-20115-7, S 494/495,

Bezug genommen worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeflihrerin

und Anmelderin vom 22. Juni 2007.

In der mindlichen Verhandlung vom 30. Juli 2012 legt die Beschwerdefiihrerin

neue Patentanspriche 1 bis 3 vor, mit denen die bisherigen Anspriiche ersetzt

werden. Sie stellt den Antrag,

den Beschluss der Prufungsstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts fur Klasse C10M vom 27.04.2007 aufzuheben

und

das Patent auf der Grundlage der in der mindlichen Verhandlung

eingereichten Patentanspriiche 1 bis 3, der Beschreibungsseiten 1
bis 80 gemald Schriftsatz vom 16.08.2007 und der Zeichnungen
(Figuren 1 bis 12) gemal} Schriftsatz vom 16.08.2007 zu erteilen.



Die neuen Patentanspriiche 1 bis 3 lauten:

Rollenvorrichtung, die folgendes aufweist:
cin bewegliches Teil, das eine Drehbewegung oder eine Linearbewegung

ausfiihren kann;
cin Trigerteil, das das bewegliche Element abstiitzt,
einen Rollkérper, der zwischen dem beweglichen Teil und dem Trigerteil

angeordnet ist und entsprechend der Bewegung des beweglichen Teils abrolly;

und
ein Schmiermittel, die zwischen dem beweglichen Teil und dem Trigerteil

angeordnet ist, an dem der Rollkérper abrollt,
wobei das Schmiermirttel als ein Grundél eines von den folgenden enthilt:

(1) ein flissiges fluoriertes Polymerdl, das eine kinetische Viskositit bei
-20 °C hat, die in einen Bereich zwischen 100 mm®/s und 3000 mm®/s
fallt, und einen Dampfdruck bei 50 °C von 2x10™ Tort odet weniger hat;
und

(2) ein flissiges fluoriertes Polymersl, das eine kinetische Viskositdt bei
40 °C von 10 mm®/s bis 400 mm®/s und eine kinetische Viskositit bei
100 °C von 3 mm?®/s bis 80 mm®/¢ hat, und wobei

das Schmiermittel 20 Gew.-% bis 35 Gew.-% eines Verdickungsmittels enthilt,

das aus wenigstens inefmj[atemi“bl}c hy, das aus der Gruppe ausgewihlt ist,
' i Tai o

die aus :} r O i T Y [ [
lirafei Feile] : Veilioul ; . il
amcl i ' : 1 besteht.

2. Rollenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei
das Schmiermittel wenigstens 25 Gew.-% des Verdickungsmittels enthalt.

3. Rollenvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Schmiermittel eine élige Verbindung enthalt, die als Hauptkette ein
Perfluorpolyethergeriist hat, mit einer polaren Gruppe an einem Ende oder beiden

Enden der Hauptkette und mit einem Molekulargewicht von nicht mehr als 10,000,



Die Beschwerdeflihrerin ist der Ansicht, dass der Gegenstand des neu vorgeleg-
ten Anspruchs 1 neu sei und auch auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhe. In
keiner der im Prafungsverfahren bertcksichtigten Entgegenhaltungen werde die
spezielle Rollenvorrichtung mit sdmtlichen Merkmalen des Anspruches 1 vollstan-

dig beschrieben oder nahegelegt.

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

Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und
zulassig (PatG § 73). Sie ist unter Bericksichtigung des nunmehr vorliegenden
Patentbegehrens auch insoweit begriindet, als sie zur Zurlickverweisung der Sa-
che an das Deutsche Patent- und Markenamt fuhrt (PatG § 79 Abs. 3 Nr. 1).

Bezuglich der Offenbarung der geltenden Patentanspriche 1 bis 3 bestehen keine
Bedenken. Anspruch 1 lasst sich aus der Druckschrift DE 100 80 471 T1, dort die
Anspriche 4 und 9 i. V. m. S. 23 Zn. 22 bis 27 herleiten. Die riickbezogenen An-
spruche 2 und 3 finden ihre Grundlage in den Ansprichen 10 und 11 der
DE 100 80 471 T1.

Die Neuheit der beanspruchten Rollenvorrichtung gemaf Patentanspruch 1 ist
gegeniber dem bisher in Betracht gezogenen Stand der Technik anzuerken-
nen. Keine der Druckschriften D1 bis D4 beschreibt ein Schmiermittel mit einem
Verdickungsmittel, das aus wenigstens einem Material besteht, das aus der

Gruppe ausgewahlt ist, die aus Diamantfeinteilchen und Fulleren besteht.

Die von der Beschwerdefiihrerin in der mindlichen Verhandlung eingereichte

Anspruchsfassung kann daher als geeignete Grundlage fur den weiteren Fort-



gang des Priufungsverfahrens dienen, so dass der angefochtene Beschluss

aufzuheben war.

Gleichwohl ist die Erteilung des nachgesuchten Patents zum jetzigen Zeitpunkt
nicht moéglich. Denn das Verdickungsmittel, das aus der Gruppe ausgewahlt ist,
die aus Diamantteilchen und Fulleren besteht, ist im bisherigen Prifungsverfah-
ren auch im Hinblick auf den zu ermittelnden Stand der Technik nicht bertck-
sichtigt worden. Aufgrund des Verlaufs des bisherigen Prifungsverfahrens ist
somit davon auszugehen, dass zu wesentlichen Merkmalen des nunmehr gel-
tenden Patentbegehrens noch keine Recherche erfolgt ist. Im vorliegenden Fall
sieht der Senat die Sachaufklarung deshalb als nicht abgeschlossen an. Er halt
es daher - auch zur Vermeidung eines Instanzverlustes - hier flr angezeigt, die
weitere Prifung der Patentfahigkeit des Gegenstandes der nunmehr geltenden
Patentanspriiche der hierfir zustandigen Prifungsstelle zu lberlassen (vgl.
Schulte, PatG 8. Aufl., 8 79 Rdn. 27).

Die Sache war somit zur Fortsetzung des Prifungsverfahrens gemaf

PatG 8 79 Abs. 3 Nr. 1 an das Deutsche Patentamt zurtickzuverweisen.

Feuerlein Kortbein Zettler Lange
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