BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 423/10 Verkiindet am
13. Juni 2013

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
05.11



betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 018 679

hier: Loschungsantrag

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 13. Juni 2013 durch den Vorsit-
zenden Richter Baumgartner sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rothe und Dipl.-
Ing. Univ. Hubert

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2010 wird aufge-

hoben.

2. Das Gebrauchsmuster 20 2007 018 679 wird geldscht, so-
weit es Uber die Fassung des zum Hauptantrag gemachten
bisherigen 2. Hilfsantrags hinausgeht, d. h. Uber die Fassung
mit den Ansprichen 1 bis 16 und 21 bis 26 gemal der An-
lage zum Protokoll.

3. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

4. Die Kosten des Verfahrens beider Instanzen werden gegen-

einander aufgehoben.



Grinde

Die Antragsgegnerin und Beschwerdefuhrerin (im Folgenden: Beschwerdefihre-
rin) ist Inhaberin des am 14. November 2008 beim Deutschen Patent- und
Markenamt hinterlegten Gebrauchsmusters 20 2007 018 679 (Streitgebrauchs-
muster), das am 22. Januar 2009 unter Erklarung der Abzweigung aus der Anmel-
dung EP 07008184 vom 23. April 2007 und unter Inanspruchnahme der Prioritat
der Anmeldung DE 10 2006 021 969 (Anmeldetag 4. Mai 2006) mit den Schutzan-

spruchen 1 bis 28 unter der Bezeichnung

"Oszillationsantrieb"

in das Register eingetragen worden ist.

Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

1. Oszillationsantrieb (10) mit
- einer Antriebswelle (12), die um ihre Langsachse (14) drehos-

zillierend antreibbar ist und ein freies Ende (16) aufweist,

- einem Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18), der
gegenuber der Anlageflache (20) erhaben in Richtung der
Langsachse (14) nach aul3en hervorsteht und der zur form-
schlissigen Verbindung mit einer Befestigungsoffnung (26) ei-
nes an der Anlageflache (20) anliegenden Werkzeugs (22) aus-

gebildet ist und

- mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werk-



zeugs (22) mit seiner Befestigungso6ffnung (26) an der Aufnahme
(18), dadurch gekennzeichnet, dass

- der Befestigungsabschnitt (24) vier Vorspringe (36) aufweist,
die jeweils im Winkel von 90° zueinander um die Langsachse
(14) angeordnet sind und bezogen auf die Langsachse radial

nach auf3en hervorstehen.

Wegen des Wortlauts der eingetragenen unabhangigen Schutzanspriiche 19 und
23 sowie der eingetragenen abhangigen Schutzanspriiche 2 bis 18, 20 bis 22 und

24 bis 28 wird auf die Gebrauchsmusterschrift verwiesen.

Die Antragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegne-
rin) hat mit Schriftsatz vom 20. April 2009 bei der Gebrauchsmusterabteilung | des
Deutschen Patent- und Markenamts Loschungsantrag mit dem Ziel der Léschung
des Gebrauchsmusters im Umfang samtlicher Schutzanspriiche 1 bis 28 gestellt.
Zum Stand der Technik hat die Beschwerdegegnerin im Laufe des Verfahrens
folgende Dokumente genannt:

D1 US 6945862 B2

D2 DE 20117 159 U1
D3 EP1213107 Al

D4 US 2005/0095966 Al
D5 GM 000471529-0004
D6 DE 1878647 U

D7 US 1947662 A

D8 EP 1034870 A2

D9 US 3584667 A



Im Loéschungsverfahren sind von der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts noch folgende weitere Dokumente in Betracht gezogen

worden:

D10 DE 43 36 620 C2
D11 DE 10352501 Al

D12 DE 86 18 750 Ul

Die Antragsgegnerin und Beschwerdefiihrerin hat noch die Druckschrift

WR2 Gutachten Oszillationsantrieb,
Gebrauchsmuster 20 2007 018 679,
Prof. Dr.-Ing. habil. Heinz Ulbrich, 7. Juni 2010

eingefihrt.

Nach Prufung des Léschungsantrages hat die Gebrauchsmusterabteilung | des
Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster DE 20 2007 018 679
mit Beschluss vom 9. Juli 2010 in vollem Umfang geldscht. Sie hat den mit dem
eingetragenen Schutzanspruch 1 beanspruchten Gegenstand nach Hauptantrag
mangels Neuheit flr nicht schutzfahig gegentber dem Stand der Technik befun-
den. Weiterhin hat sie den mit Schutzanspruch 1 geméafR Hilfsantrag 1 bean-
spruchten Gegenstand mangels Neuheit sowie die mit Schutzanspruch 1 gemalf
den Hilfsantragen 2 und 3 beanspruchten Gegenstdnde mangels eines erfinderi-

schen Schritts fur nicht schutzfahig befunden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerdefihrerin, die mit ihrer Be-
schwerde sinngemal} das Ziel der Zurtickweisung des Loschungsantrags verfolgt,
hilfsweise eine Zuriickweisung des Loschungsantrags, soweit er jeweils Uber die

Gegenstande der Hilfsantrage 1 bis 3 hinausgeht. Sie verweist auf ihr Vorbringen



im Loschungsverfahren und fuhrt zusatzlich aus, dass der Auffassung der Ge-
brauchsmusterabteilung | hinsichtlich der elastischen Eigenschaften der aus
Druckschrift D1 bekannten Spannschraube sowie hinsichtlich der Ermdglichung
der Verdrehung des Werkzeugs um einen gewissen Drehwinkel sowohl eine fal-
sche technische als auch eine falsche rechtliche Beurteilung des Offenbarungsge-
haltes der Druckschrift D1 zugrunde lagen. Dartber hinaus fuhrt sie zum Beweis

der Funktionsfahigkeit des beanspruchten Oszillationsantriebs das Dokument

WRST1 Sachverstandigengutachten "Oszillationsantrieb”,
zum Az 4b O 149/09,
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Alexander Koch,
31. August 2011

ein.

In der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdefiihrerin des Weiteren geltend
gemacht, dass es dem Gegenstand der von der Beschwerdegegnerin mit Schrift-
satz vom 30. Mai 2013 in das Verfahren eingefiihrten Druckschrift

E13 US5496316 A

an der Offenbarung der axialen Nachgiebigkeit mangele. Der Hebel (lever 8) diene
lediglich dazu, die hohe Vorspannung der Feder (spring 7) fir den Einspannvor-
gang des Werkzeugs Uberwinden zu kénnen. Die Druckschrift E13 lehre, die Re-
lativbewegung zwischen Werkzeug und Maschine zu verhindern, hierfur die erfor-
derliche Einspannkraft groR genug zu machen und den Hebel zur Uberwindung
dieser Einspannkraft lang genug zu machen. Die Gegenstande der Druckschriften
D1 und E13 seien nicht neuheitsschadlich und kénnten auch keine Anregung zur
Ausgestaltung mit axialer Nachgiebigkeit geben, da insbesondere die Lehre der

Druckschrift E13 aufgrund der Erzeugung einer hohen Einspannkraft und der fur



ein axiales Nachgeben nicht geeigneten Ausfihrung der Vorspringe diesbeziig-
lich entgegengerichtet sei. Der Hebel mit seinem Bolzen (pin 10) raste in seiner
Endstellung in einer Vertiefung der schrdgen Ausnehmung (inclined slot 11) des
Drucksttickes (plunger 6) ein und sei daher zur Einstellung der Federkraft nicht
geeignet. DarUber hinaus sei die in Druckschrift E13 offenbarte chirurgische Sage
nicht fur einen harten Einsatz im Dauerbetrieb unter hoher Belastung vorgesehen

und daher nicht relevant fir den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters.

Die Beschwerdeflhrerin stellt zuletzt sinngeman den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 9. Juli 2010 aufzuheben und den
Loschungsantrag zuriickzuweisen, soweit er sich gegen das
Streitgebrauchsmuster mit den Anspriichen 1 bis 16 und 21 bis 26
nach dem in der mundlichen Verhandlung Uberreichten neuen

Hauptantrag richtet.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie hat den Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin unter Verweis auf ihr Vorbrin-
gen im Loschungsverfahren widersprochen und zusatzlich vorgetragen, dass der
Gegenstand des Streitgebrauchsmusters mangels Neuheit, zumindest aber man-
gels eines erfinderischen Schrittes nicht schutzfahig sei gegeniiber der Druck-
schrift E13. Daruber hinaus sei die technische Ausflihrbarkeit des Gegenstandes
des Streitgebrauchsmusters nicht gegeben, weil die axiale Nachgiebigkeit vollig
unbestimmt sei und weiterhin auch durch die Gutachten WR2 und WRST1 das
Auftreten des axialen Abhebens und des Verdrehens des Werkzeugs unter realen

Betriebsbedingungen nicht nachgewiesen sei.



Sie hat dartber hinaus noch die Druckschrift

E8  Prifbericht Nr. 3837PR07300 REV. 01,
TUV NORD SysTec GmbH & Co. KG, 30. April 2010

ins Verfahren eingefuhrt.

In der mindlichen Verhandlung hat die Beschwerdegegnerin schliel3lich geltend
gemacht, dass die Druckschrift E13 die axiale Nachgiebigkeit aufgrund der Anord-
nung der Feder (spring 7) offenbare und baulich eine Ubereinstimmung mit dem
Gegenstand des Schutzanspruchs bestehe. Der Fachmann werde die Dimensio-
nierung der Feder so vornehmen, dass die gewlnschte axiale Nachgiebigkeit er-
reicht werde. Er konne dariber hinaus Uber den Hebel (lever 8) die Vorspannung
der Feder einstellen. Zumindest aus der Kombination der Gegenstande der
Druckschriften D1 und E13 sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nahe
gelegt. Der Gegenstand der Druckschrift E13 sei durchaus relevant, weil die Ent-
wicklung der motorischen Handségen von klinischen Anwendungen wie das Auf-
schneiden von Gipsverbanden ausgegangen sei. Im Ubrigen konne das letzte
Merkmal des geltenden Schutzanspruchs 1 auch nur als reine Wirkungsangabe

verstanden werden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist teilweise begrindet, denn der geltende Schutzge-

genstand in der verteidigten Fassung ist nach 88 1 bis 3 GebrMG schutzfahig.



1.

Die Druckschrift E13 wurde zwar von der Beschwerdegegnerin erst kurz vor dem
Termin zur mundlichen Verhandlung eingereicht. Doch schon allein angesichts der
Tatsache, dass diese Druckschrift unstrittig bereits seit langerem in parallelen
Verfahren zwischen den Verfahrensbeteiligten diskutiert wurde und sogar ein Mo-
dell der Werkzeugaufnahme gemanR der Druckschrift E13 durch die Lehrwerkstatt
der Beschwerdefuihrerin angefertigt und in der mindlichen Verhandlung demons-
triert werden konnte, kann der Verspatungseinwand der Beschwerdeflihrerin nicht
durchgreifen. Darliber hinaus handelt es sich um eine Druckschrift, deren Inhalt zu

erfassen auch dem erkennenden Senat problemlos moglich war.

2.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft einen Oszillationsantrieb mit einer Antriebs-
welle, die um ihre Langsachse drehoszillierend antreibbar ist und ein freies Ende
aufweist, einer Aufnahme am freien Ende der Antriebswelle, die eine Anlageflache
zur Anlage eines Werkzeugs aufweist, einem Befestigungsabschnitt an der Auf-
nahme, der gegenuber der Anlageflache erhaben in Richtung der Langsachse
nach auf3en hervorsteht und der zur formschlissigen Verbindung mit einer Befes-
tigungso6ffnung eines an der Anlageflache anliegenden Werkzeugs ausgebildet ist
und mit einem Befestigungsmittel zur Befestigung des Werkzeugs mit seiner Be-
festigungsoffnung an der Aufnahme (vgl. Beschreibung Abs. [0001] des Streitge-

brauchsmusters).

Aus dem Stand der Technik seien kraft- und formschliissige Verbindungen zwi-
schen Werkzeug und Antriebswelle bekannt (vgl. Abs. [0006] und [0007] des

Streitgebrauchsmusters).

Im Dauerbetrieb von Oszillationsantrieben mit formschliissiger Verbindung hatten
sich jedoch auch gewisse Nachteile bei der Ubertragung hoher Drehmomente auf
die Werkzeuge gezeigt. So kdnnten die Befestigungsoffnungen teilweise aufge-

weitet werden. Auch sei nach langerem Betrieb eine Erwarmung der Werkzeuge
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durch den Oszillationsantrieb beobachtet worden (vgl. Abs. [0008] des Streitge-

brauchsmusters).

Als Aufgabe ist in Abs. [0009] des Streitgebrauchsmusters angegeben, einen ver-
besserten Oszillationsantrieb aufzuzeigen, der die Nachteile einer formschlissigen
Drehmomentubertragung auf das Werkzeug verringert.

Die Losung erfolgt durch einen Oszillationsantrieb mit den Merkmalen des gelten-
den Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag. Dieser lautet, hier wiedergegeben in
gegliederter Form:

la) Oszillationsantrieb (10) mit

1b) einer Antriebswelle (12), die um ihre Langsachse (14) drehos-

zillierend antreibbar ist und ein freies Ende (16) aufweist,

1c) einer Aufnahme (18) am freien Ende (16) der Antriebswelle
(12), die eine Anlageflache (20) zur Anlage eines Werkzeugs
(22) aufweist,

1d) einem Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18),

le) der gegeniber der Anlageflache (20) erhaben in Richtung der

Langsachse (14) nach aul3en hervorsteht und

1f)  der zur formschlissigen Verbindung mit einer Befestigungsoff-
nung (26) eines an der Anlageflache (20) anliegenden Werk-

zeugs (22) ausgebildet ist und

1g) mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werk-
zeugs (22) mit seiner Befestigungsoffnung (26) an der Auf-
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nahme (18), wobei

1h) der Befestigungsabschnitt (24) vier Vorspringe (36) aufweist,
die jeweils im Winkel von 90° zueinander um die Langsachse
(14) angeordnet sind und bezogen auf die Langsachse radial

nach auf3en hervorstehen,

dadurch gekennzeichnet, dass

1lil) das Werkzeug (22) am Befestigungsabschnitt (24) unter der
Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspannung axial

nachgiebig aufgenommen ist und

1i2) der Befestigungsabschnitt (24) bei axialem Ausweichen des
Werkzeugs (22) eine Verdrehung des Werkzeugs (22) um ei-

nen gewissen Verdrehwinkel (3) erlaubt.

Die LOsung erfolgt auch durch eine Anordnung mit den Merkmalen des geltenden
unabhangigen Schutzanspruchs 21 nach Hauptantrag, hier wiedergegeben in ge-

gliederter Form und mit einer redaktionellen Anderung in Merkmal 21a):

21a) Anordnung, insbesondere Werkzeugmaschine [,]

21b) mit einem Oszillationsantrieb (10) nach einem der Anspriiche 1
bis 19 und einem Werkzeug nach einem der Ansprtiche 20 bis

23, wobei

21c) der Befestigungsabschnitt (24) des Oszillationsantriebs (10)
formschlussig mit der Befestigungsoffnung (26) des Werkzeugs
(22) verbunden ist.
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Die redaktionelle Anderung in Merkmal 21a), namlich die Einfiigung eines Kom-

mas an dessen Ende, liest der Fachmann ohne weiteres mit. Als Fachmann ist ein
Dipl.-Ing. Maschinenbau mit FH-Abschluss und mehrjahrigen Erfahrungen in der
Konstruktion von motorischen Handwerkzeugen anzusehen. Ein ansonsten
anzunehmender Bezug der ein fakultatives Merkmal einleitenden Spezifizierung

"insbesondere" auch auf das Merkmal 21b) macht erkennbar keinen Sinn, da dann

nach gedanklichem Wegfall des fakultativen Merkmals nur noch eine Anordnung

mit Merkmal 21c) und damit ohne Bezug zu einem Oszillationsantrieb und zu ei-

nem Werkzeug beansprucht wére.

Im hier vorliegenden Fall wurden allerdings auch die Anspriiche 17 bis 20, auf die
sich Anspruch 21 richtet, formal gestrichen. Der Fachmann liest allerdings aus
dem gesamten Offenbarungsgehalt des Streitgebrauchsmusters ohne weiteres die
sich auf die entfallenen Anspriche 17 bis 20 beziehenden Merkmale mit und

erhélt eine klare technische Lehre.

3.
Die Schutzanspriiche 1 bis 16 und 21 bis 26, mit denen das Streitgebrauchsmus-

ter gemaf Hauptantrag verteidigt wird, sind zulassig (8 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

Die Merkmale des geltenden Schutzanspruchs 1 sind in den eingetragenen An-
spruchen 1, 3 und 4 offenbart und basieren auf Anspruch 1, Anspruch 3 und S. 10,
Abs. 2 der EP-Abzweigungsanmeldung (entsprechend Abs. [0060] des Streitge-
brauchsmusters). Die Merkmale der Anspriche 2 bis 16 und 21 bis 26 sind in den
eingetragenen Ansprichen 5, 6, 8, 2, 7, 9 bis 18 sowie 23 bis 28 offenbart. Die
geltenden Anspriiche (im Folgenden in Klammern gesetzt) basieren dartber hin-
aus auf folgenden Offenbarungsstellen der EP-Abzweigungsanmeldung: An-
spruch 2 (2), 4 (3), 6 (4), S. 10, Abs. 2 = Abs. [0060] (5), 5 (6), 7 (7), 8 (8), S. 9,
vorletzter Abs. = Abs. [0058] (9), 9 bis 12 (10 bis 13), S. 2, Abs. 1 = Abs. [0005]
(14 bis 16), S. 11, Abs. 2 = Abs. [0065] (21), S. 9, Abs. 2 = Abs. [0055] (22), S. 11,
letzter Abs. = Abs. [0068] (23) sowie S. 11, Abs. 3 = Abs. [0066] (24 bis 26).
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Der im LOschungsverfahren vorgebrachte Vorwurf der unzulassigen Erweiterung
wurde in der mindlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen. Er wirde auch er-
kennbar nicht zutreffen, da die Merkmale 1a) bis 1g) sowie 1lil) und li2) des gel-

tenden Anspruchs 1 dem vollstdndigen Anspruch 1 der EP-Abzweigungsanmel-

dung entsprechen. Somit ist der geltende Anspruch 1 gegeniber der EP-Abzwei-
gungsanmeldung in zulassiger Weise durch das Merkmal 1h) eingeschrankt.

5.
Der geltend gemachte Loschungsgrund mangelnder Schutzfahigkeit (8 15 Abs. 1
Nr. 1 GebrMG) ist gegenuber den geltenden Schutzanspriichen nicht gegeben.

5.1.
Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 ist neu gegenuber dem zu

berticksichtigenden Stand der Technik i. S. v. § 3 Abs. 1 GebrMG.

Der Gegenstand der Druckschrift D1 offenbart zwar unstrittig die Merkmale 1a) bis

1h) des geltenden Anspruchs 1, im Unterschied zur Auffassung der Gebrauchs-
musterabteilung | und zur Auffassung der Beschwerdegegnerin gehen aus ihr die
Merkmale 1i1) und 1i2) jedoch nicht hervor.

Gemald dem Wortlaut des Merkmals 1i1) soll das Werkzeug am Befestigungsab-

schnitt unter der Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspannung axial
nachgiebig aufgenommen sein. Zwar trifft es zu, dass jedes Befestigungsmittel
(z.B. eine Spannschraube) gewisse elastische Eigenschaften aufweist und daher
axial nachgiebig ist, denn ein ideal starres Bauteil existiert real nicht. Jedoch
kommt es darauf an, ob durch die vorbekannte Druckschrift D1 eine Aufnahme
des Werkzeugs mit derartigen nachgiebigen Eigenschaften in axialer Richtung
gelehrt wird, die bewusst und klar erkennbar tber die immanenten elastischen und
damit nachgiebigen Eigenschaften der beteiligten Bauteile hinausgehen. Schon
daran mangelt es der Offenbarung der Druckschrift D1, da ihr kein Hinweis darauf

entnehmbar ist. Im Gegenteil entnimmt der Fachmann aus dem gesamten Offen-



-14 -

barungsgehalt der Druckschrift D1, dass ein formschlissiges Ineinandergreifen
von Antriebswelle und Werkzeug fir die Ubertragung héherer Drehnmomente not-
wendig ist (vgl. beispielsweise Sp. 1, Z. 37 bis 40). Darunter versteht der Fach-
mann aber in Verbindung mit der Anordnung der Spannschraube (securing screw
36a, vgl. Fig. 8a) ein sicheres Einspannen ohne Relativbewegungsmadglichkeit
zwischen Antriebswelle und Werkzeug. Die Spannschraube 36a hat gemal
Fig. 8a eine ringformige Nut (annular shaped groove 63) und damit einen ringfor-
migen Vorsprung (annular protrusion 62a). Diese Ausbildung soll ermdglichen,
dass der Vorsprung 62a direkt auf die Oberflache des Werkzeugs gepresst wird
(vgl. Sp. 4, Z. 30 bis 34). Mangels entsprechender Offenbarung in der Druckschrift
D1 kann dieser Druckschrift somit nicht entnommen werden, dass elastische Ei-

genschaften erzielt werden sollen.

Gemall dem Wortlaut des Merkmals 1i2) soll bei axialem Ausweichen des Werk-

zeugs eine Verdrehung des Werkzeugs um einen gewissen Verdrehwinkel erlaubt
sein. Zwar wird fertigungsbedingt zwischen dem Befestigungsabschnitt an der
Aufnahme und dem komplementéar ausgefuhrten Befestigungsabschnitt am Werk-
zeug ein gewisses Spiel auftreten, das bei jedem Lastwechsel eine gewisse Ver-
drehung des Werkzeugs gegenuber der Antriebswelle zulasst, sofern der durch
die Einspannung aufgebrachte Reibschluss Uberwunden wird. Zusatzlich konnte
wiederum eine (hier nicht relevante) Verdrehung aufgrund der immanenten Elasti-
zitat aller beteiligten Bauteile auftreten. Jedoch kénnen diese Verdrehungsmaog-

lichkeiten nicht als Verdrehung im Sinne des Merkmals 1i2) bezeichnet werden, da

sie nicht bei einem axialen Ausweichen des Werkzeugs auftreten. Denn - wie
oben erlautert - ist das Werkzeug beim Gegenstand der Druckschrift D1 axial fest
und daher axial nicht nachgiebig eingespannt. Dartber hinaus ware aufgrund der
parallel zur Antriebsachse (also ohne Winkel o) angeordneten Flanken des Befes-
tigungsabschnittes beim Gegenstand der Druckschrift D1 gerade keine Verdre-
hung des Werkzeugs gegenuber der Antriebswelle mdoglich, wenn eine axiale
Nachgiebigkeit offenbart ware.
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Im Ubrigen betrifft im Unterschied zur Auffassung der Beschwerdegegnerin das
Merkmal 1i2) nicht nur eine reine Wirkungsangabe. Denn ohne dieses Merkmal
ware die erfindungswesentliche Eigenschaft der Verdrehung des Werkzeugs nach
axialem Abheben (unter entsprechender Relativbewegung entlang der geneigten

Flanken des Befestigungsabschnittes) nicht im Schutzanspruch enthalten.

Auch der Gegenstand der Druckschrift E13 nimmt den Oszillationsantrieb mit den
Merkmalen des geltenden Anspruchs 1 nicht in neuheitsschadlicher Weise vor-

weg.

Abgesehen davon, dass der Oszillationsantrieb der Druckschrift E13 eine andere
Anzahl von Vorspringen aufweist als in Merkmal 1h) gefordert (namlich 8 anstelle
von 4), offenbart er auch die Merkmale 1c), 1f), 1i1) und 1i2) nicht.

Denn beim Gegenstand der Druckschrift E13 liegt das Werkzeug (blade) nicht an
einer Anlageflache im Sinne des Streitgebrauchsmusters an, vgl. Merkmale 1c)
und 1f). Dies geht aus Fig. 7 i.V.m. Sp. 3, Z. 18 und 19 klar hervor, weil sich das
Werkzeug beim Einklemmen gerade so weit nach unten bewegt, bis die Vor-

sprunge (lugs 20) die Ausnehmungen (slots 35) des Werkzeugs (blade) ausfllen.
Dieses Anliegen des Werkzeugs an der Anlageflache ist allerdings erfindungswe-
sentlich, weil dadurch i.V.m. dem (wie oben erlautert) immer vorhandenen Spiel
zwischen dem hervorstehenden Befestigungsabschnitt und den Ausnehmungen
am Werkzeug sich das Werkzeug nicht am hervorstehenden Befestigungsab-
schnitt verklemmt, wodurch das axiale Abheben verhindert oder zumindest er-
schwert werden wuirde. Hinsichtlich Merkmal 1i1) ist zwar das Werkzeug beim
Gegenstand der Druckschrift E13 gegen eine Vorspannung durch eine Feder
(spring 7) aufgenommen (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 16 und 17). Jedoch ist es auch
das explizite Ziel der Druckschrift E13, das Werkzeug unter allen Umstanden
spielfrei an der Maschine zu halten (vgl. Sp. 1, Z. 14 bis 18), wodurch erkennbar

die axiale Nachgiebigkeit des Merkmals 1il1) nicht offenbart ist. Damit ist auch
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mangels axialen Ausweichens die daraus resultierende Verdrehung des Werk-
zeugs gemal Merkmal 1i2) nicht offenbart.

Die Beschwerdegegnerin hat der Auffassung der Beschwerdefiihrerin widerspro-
chen, wonach der Gegenstand der Druckschrift E13 mangels des Auftretens hoher
Krafte und mangels der Eignung fur den Dauerbetrieb fur den Schutzgegenstand
nicht relevant sei. Er sei durchaus relevant, weil die Entwicklung der motorischen
Handsagen von klinischen Anwendungen wie das Aufschneiden von Gipsverban-
den ausgegangen sei. Der Senat héalt diese Sichtweise fur angebracht und damit
den Gegenstand der Druckschrift E13 fur eine relevante Druckschrift des Standes
der Technik.

Allerdings besteht entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin keine bauli-
che Ubereinstimmung des Gegenstandes der Druckschrift E13 mit demjenigen
des Schutzanspruchs, siehe die obigen Ausfuhrungen. Dartber hinaus beruht
nach Uberzeugung des Senats der Einwand der Beschwerdegegnerin, wonach
der Fachmann beim Gegenstand der Druckschrift E13 die Feder 7 so dimensionie-
ren wirde, dass die benotigte axiale Nachgiebigkeit erzielt werde, auf einer riick-
schauenden Betrachtungsweise in Kenntnis der axialen Nachgiebigkeit des Ge-
genstandes des Streitgebrauchsmusters. Auch die Auffassung der Beschwerde-
gegnerin, wonach beim Gegenstand der Druckschrift EL3 die Vorspannung der
Feder 7 Uber den Hebel (lever 8) einstellbar sei, geht erkennbar fehl. Denn die
Beschwerdefihrerin fuhrt zu Recht an, dass der am Hebel 8 angeordnete Bolzen
(pin 10) in seiner Endstellung in einer Vertiefung der schrdgen Ausnehmung (in-
clined slot 11) des Drucksttickes (plunger 6) einrastet (vgl. Fig. 1 und Sp. 2, Z. 17
bis 22), jedoch in Zwischenstellungen keine gesicherte Lage einnimmt. Daher
kann die Bewegung des Hebels nur zur Betétigung dienen und nicht zur Einstel-

lung der Federkraft.
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Hinsichtlich der tbrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften wurde zu Recht
der Loschungsgrund der fehlenden Neuheit des Streitgegenstandes nicht vorge-

tragen, da keine dieser Druckschriften die Merkmale 1i1) und 1i2) zeigen.

5.2.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 beruht auf einem erfinderi-
schen Schritti. S. v. 8 1 Abs. 1 GebrMG, denn der im Verfahren befindliche Stand
der Technik konnte weder flr sich genommen noch in einer Zusammenschau be-
trachtet dem Fachmann einen Oszillationsantrieb mit den Merkmalen des gelten-

den Schutzanspruchs 1 nahe legen.
Die nachstkommende Druckschrift D1 betrifft ein motorisches Werkzeug mit einer
Aufnahme zur Sicherung eines Werkzeugs (Power tool having a receptacle for

securing a tool), vgl. die Bezeichnung.

Sie offenbart unstrittig einen Oszillationsantrieb mit den Merkmalen 1a) bis 1h) des

geltenden Anspruchs 1.

Vom Oszillationsantrieb der Druckschrift D1 unterscheidet sich somit derjenige

nach Anspruch 1 durch die in den Merkmalen 1il) und 1i2) angegebenen Merk-

male.

Die Anordnung einer unter der Wirkung eines Drehmoments gegen eine Vorspan-
nung axial nachgiebigen Aufnahme des Werkzeugs in Kombination mit einer még-
lichen Verdrehung des Werkzeugs bei seinem axialen Ausweichen gemaf den
Merkmalen 1il1) und 1li2) ist weder aus den Druckschriften D1 und E13 (siehe

obige Ausfuhrungen) noch aus den weiteren im Verfahren befindlichen Druck-

schriften des Standes der Technik bekannt.

Da auch kein Hinweis darauf vorliegt, dass sich diese MalBhahmen aus dem

durchschnittlichen Fachwissen ergdben, ja im Gegenteil der Fachmann normaler-



-18 -

weise fur die Verhinderung jeglicher Relativbewegung zwischen Antriebswelle und
Werkzeug sorgt, beruht der Oszillationsantrieb nach Anspruch 1 auf einem erfin-

derischen Schritt.

5.3

Die geltenden Schutzanspriche vermitteln i.V.m. der Beschreibung und den Figu-
ren eine ausfiihrbare technische Lehre, die dartber hinaus auch gewerblich an-
wendbar ist. Hierbei muss und kann der Schutzanspruch keine detaillierte Kon-
struktionsanweisung sein, sondern muss eine fir den Fachmann verstandliche
und nacharbeitbare Lehre offenbaren. Dies trifft bei den geltenden Schutzanspri-

chen erkennbar zu.

Die Beschwerdegegnerin hat vorgebracht, die technische Ausfiihrbarkeit des Ge-
genstandes des Streitgebrauchsmusters sei nicht gegeben, weil die axiale Nach-
giebigkeit vollig unbestimmt sei. Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden,
da aus Anspruch 1 i.V.m. Abs. [0031] bis [0034] konkrete Moglichkeiten zur Er-
zielung der axialen Nachgiebigkeit hervorgehen. Dass der Fachmann bedarfs-
weise notwendige Kréfte ermitteln und Bauteile dimensionieren muss, ist Be-

standteil seiner routinemaRigen Tatigkeit.

Weiterhin ist auch die Auffassung der Beschwerdegegnerin unbeachtlich, wonach
durch die Gutachten WR2 und WRST1 das Auftreten des axialen Abhebens und
des Verdrehens des Werkzeugs unter realen Betriebsbedingungen nicht nachge-
wiesen sei. Denn diese Gutachten (wie auch der von der Beschwerdegegnerin
vorgelegte Prufbericht E8) wurden fur parallele Verletzungsverfahren erstellt und
untersuchen konkrete Ausfihrungsformen in Form von auf dem Markt vertriebe-
nen Maschinen in Hinblick auf die Verwirklichung der Lehre des Streitgebrauchs-
musters. Eine angebliche mangelnde Ausflhrbarkeit der technischen Lehre des

Streitgebrauchsmusters an sich kann daraus keinesfalls hergeleitet werden.

Der Schutzanspruch 1 in der verteidigten Fassung ist daher schutzfahig.
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5.4.
Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 21 ist neu gegenuber dem zu
berticksichtigenden Stand der Technik i. S. v. § 3 Abs. 1 GebrMG.

Da bereits (wie oben ausgefuhrt) der Oszillationsantrieb nach Anspruch 1 neu ist,
trifft dies erkennbar auch fur die Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und ei-

nem Werkzeug mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 21 zu.

5.5.

Der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 21 beruht auf einem erfinderi-
schen Schritti. S. v. 8§ 1 Abs. 1 GebrMG, denn der im Verfahren befindliche Stand
der Technik konnte weder flr sich genommen noch in einer Zusammenschau be-
trachtet dem Fachmann eine Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und einem

Werkzeug mit den Merkmalen des geltenden Schutzanspruchs 21 nahe legen.

Da bereits (wie oben ausgefuhrt) der Oszillationsantrieb nach Anspruch 1 auf ei-
nem erfinderischen Schritt beruht, trifft dies erkennbar auch fur die Anordnung mit
einem Oszillationsantrieb und einem Werkzeug mit den Merkmalen des geltenden

Schutzanspruchs 21 zu.

Der Schutzanspruch 21 in der verteidigten Fassung ist daher schutzféhig.

5.6.

Dies gilt auch fir die Gbrigen Schutzanspriiche 2 bis 16 und 22 bis 26 in geltender
Fassung, die jeweils zweckmalRige Ausgestaltungen des Oszillationsantriebs nach
Schutzanspruch 1 bzw. der Anordnung mit einem Oszillationsantrieb und einem
Werkzeug nach Schutzanspruch 21 beschreiben und von der Schutzfahigkeit der

Schutzanspriiche 1 bzw. 21 mitgetragen werden.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG,

92 Abs. 1S.1 ZPO.

Baumgartner Rothe Hubert

Hu



