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12 W (pat) 20/11 Verkindet am
25. Marz 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 103 19 230.1-13

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. Marz 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter
Dipl.-Ing. Schlenk und Dipl.-Ing. (Univ.) Dipl.-Wirtsch.- Ing. (FH) Ausfelder

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentanmelderin gegen den Beschluss
der Prufungsstelle fur Klasse FO2F des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. Dezember 2007 wird unter Aufhebung
des Berichtigungsbeschlusses vom 17. Marz 2008 zurlckge-

wiesen.

2. Die Ruckzahlung der am 30. April 2008 per Einzugsermach-
tigung entrichteten Beschwerdegebihr fir die Beschwerde
gegen den Berichtigungsbeschluss der Prifungsstelle far
Klasse FO2F des Deutschen Patent- und Markenamts vom

17. Marz 2008 wird angeordnet.

Grinde

Die Patentanmeldung 103 19 230.1 mit der Bezeichnung "Kolben mit Kihlkanal
mit verbesserter Durchsatzleistung” wurde am 28. April 2003 beim DPMA

angemeldet.

Gegen die Zuriuckweisung der Patentanmeldung durch die Prifungsstelle flr
Klasse FO2F des DPMA vom 12. Dezember 2007 und den dazu ergangenen
Berichtigungsbeschluss vom 17. Marz 2008 hat die Anmelderin am 18. Fe-
bruar 2008 und am 30. April 2008 jeweils fristgerecht Beschwerde eingelegt. Sie
Uberreichte in der miundlichen Verhandlung neue Anspriiche 1 bis 7 sowie eine
neue Beschreibungsseite 2 mit Beiblatt und machte geltend, dass der Gegenstand
dieser Patentanspriiche gegeniiber dem Stand der Technik neu und erfinderisch

sei.



Die Beschwerdefihrerin stellte den Antrag,

den Beschluss der Prufungsstelle fir Klasse FO2F des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 12. Dezember 2007 sowie den dazu
ergangenen Berichtigungsbeschluss vom 17. Marz 2008 aufzu-
heben und das Patent mit der Bezeichnung ,Kolben mit Kihlkanal
mit verbesserter Durchsatzleistung“ mit folgenden Unterlagen zu

erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 7, Uberreicht in der mundlichen Verhand-
lung am 25. Marz 2014

Beschreibung Seiten 1 und 3 bis 9 gemal3 der ursprunglich ein-
gereichten Unterlagen
und Seite 2 und Beiblatt, Gberreicht in der miundlichen Verhand-
lung am 25. Marz 2014

sowie Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 3) gemaf} Offenlegungsschrift.

Im Prifungs- und Einspruchsverfahren wurden zum Stand der Technik unter

anderem folgende Druckschriften bertcksichtigt:

DE 1 751 342 B (D1)
DE 198 10 937 C1 (D3)

Der geltende Anspruch 1 hat nach Merkmalen gegliedert folgenden Wortlaut:

A Kolben fir eine Brennkraftmaschine, mit einem in einem Kolben-

boden (1) angeordneten und radial umlaufenden Kihlkanal (2),



B  der zumindest eine EinlaRéffnung (3), Uber die dem Kihlkanal (2) ein

Kiuhlmedium zufUhrbar ist, sowie

C  zumindest eine AuslaRoffnung (4), Uber die das Kihlmedium den

Kuhlkanal (2) verlasst, aufweist,

D wobei der Kihlkanal (2) derart ansteigende und absteigende Teil-
bereiche (7) aufweist,

E dal} dadurch der Kihimediumflul? von der EinlaR6ffnung (3) zu der
AuslalR6ffnung (4) beschleunigt wird,

F  wobei der Kuhlkanal (2) in seinem oberen Bereich (5) und in seinem
unteren Bereich (6) die ansteigenden und absteigenden Teilberei-

che (7) aufweist,

G wobei die Teilbereiche (7) im oberen Bereich (5) versetzt angeordnet
sind zu den Teilbereichen (7) im unteren Bereich (6),

dadurch gekennzeichnet daf3,
H der Teilbereich (7) zunadchst ansteigt und das Maximum nicht im
Endbereich des Teilbereiches (7), sondern schon vorher erreicht

wird.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt ver-

wiesen.



1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde gegen den Zurlck-
weisungsbeschluss ist zulassig, hat jedoch keinen Erfolg. Der Gegenstand des

Anspruchs 1 stellt keine patentfahige Erfindung dar.

2. Der geltende Anspruch 1 ist zulassig. Die gegentber dem urspringlich

eingereichten Anspruch 1 hinzugekommenen Merkmale

F wobei der Kuihlkanal (2) in seinem oberen Bereich (5) und in seinem
unteren Bereich (6) die ansteigenden und absteigenden Teilbereiche (7) aufweist,
und

G wobei die Teilbereiche (7) im oberen Bereich (5) versetzt angeordnet sind
zu den Teilbereichen (7) im unteren Bereich (6),

sind aus den urspringlichen Ansprichen 3 und 4 bekannt,

das Merkmal

H ,dass der Teilbereich (7) zunachst ansteigt und das Maximum nicht im

Endbereich des Teilbereichs (7), sondern schon vorher erreicht wird“

ist der urspringlichen Beschreibung entnehmbar (siehe Offenlegungsschrift
Abs. 0025, Z. 16 bis 18).

3. Fachmann fur den anmeldungsgemaf3en Gegenstand ist ein Maschinen-
bauingenieur der Fachrichtung Giel3- und Urformtechnik mit beruflicher Erfahrung
auf dem Gebiet der Entwicklung und Fertigung von Kolben fir Brennkraft-
maschinen, denn mit dem Anspruch 1 wird ein Kolben fur Brennkraftmaschinen
beschrieben, bei dem ein besseres Durchflielien des Kuihldls (,Beschleunigung

des Kuhlmediumflusses®) und damit eine Erhohung der Warmeabfuhr erreicht



werden soll. Durch die "schragen” (sich erweiternden) Wande im Kihlkanal, nach
Anspruch 2 sogar ,sagezahnformig®, in dem das Kuhldl im Betrieb durch die im
Wesentlichen axiale Bewegung des Kolbens heftig hin und her geschuttelt wird,
soll sich aufgrund der Normalkraft beim "Abprallen" des Ols senkrecht zu den
Kihlkanalwé&nden ein beschleunigter Forderstrom vom Einlasskanal zum Auslass-
kanal hin und eine verbesserte Kuhlwirkung ergeben. Dieser Mechanismus ist in
Abs. 0007 beschrieben.

4. Der offensichtlich gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 mag neu sein, er beruht aber nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (8 4 PatG), da sich der Gegenstand dieses Patentanspruchs fur den

Fachmann aus dem Stand der Technik in naheliegender Weise ergibt.

Die vorveroffentlichte DE 1751342 B (D1) zeigt den Kuhlkanalkolben einer
Brennkraftmaschine mit allen Merkmalen A bis G des Oberbegriffs nach dem
geltenden Anspruch 1. Jedoch ist dieser Druckschrift das Merkmal H, ,dass der
Teilbereich (7) zunachst ansteigt und das Maximum nicht im Endbereich des
Teilbereichs (7), sondern schon vorher erreicht wird“, nicht zu entnehmen. Die
Fig. 2 in der D1 zeigt lediglich offenbar in Kolbenhubachse liegende senkrechte
Stege 12, die am oberen und unteren sich in den Kihlkanal erstreckenden Rand

verrundet sind.

Allerdings lehrt die gattungsgemafRe DE 198 10937 C1 (D3), insbesondere
dortige Fig. 4, den Fachmann, einen Verlauf des Kihlkanals, bei dem (vom linken
Bezugszeichen 17 beginnend) der Teilbereich zunachst ansteigt und das Maxi-
mum nicht im Endbereich des Teilbereichs (ndchstes Bezugszeichen 17) sondern
schon vorher erreicht wird (ungefahr in der Mitte zwischen den beiden
Bezugszeichen 17). Fir den Fachmann liegt es nahe, entsprechende ,Teilbe-
reiche” in D3 festzulegen, die ahnlich auch in der Physik bei Sinuswellen tblich

sind, und dieses Merkmal auf die D1 zu Ubertragen.



Damit sind durch eine fachméannische Kombination der Schriften D1 und D3 mit
ihrem Kuhlkanalverlauf entsprechend Merkmal H alle Merkmale des Anspruchs 1

fur den Fachmann zumindest nahegelegt.

Demgegenuber ist eine zugrundeliegende erfinderische Tatigkeit beim Gegen-

stand des geltenden Anspruchs 1 nicht gegeben.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab.

5. Zu den Unteransprichen

Eine eigenstandige patentbegriindende Bedeutung ist fur die Anspriiche 2 bis 7

nicht geltend gemacht worden und fur den Senat auch nicht erkennbar.

Bei dieser Sachlage war die Beschwerde gegen die Zurickweisung der Anmel-

dung zurtickzuweisen.

6. Die Ruckzahlung der am 30. April 2008 per Einzugsermachtigung entrich-
teten Beschwerdegebuhr fur die Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss
wird angeordnet, da dies der Billigkeit entspricht (§ 80 Abs. 3 PatG).

Nachdem gegen den Beschluss vom 12. Dezember 2007 Beschwerde eingelegt
wurde und die Beschwerdefihrerin zudem vorsorglich gegen die Berichtigung
Beschwerde eingelegt hat, ist im vorliegenden Verfahren auch die Berichtigung als
solche zu Uberprufen, woflr der Senat zustandig ist, da die Frage der Berichtigung
zum Gegenstand des Verfahrens gehort. Die Rechtsmittelinstanz ist fur die
Berichtigung auch zustandig, solange der Rechtsstreit dort schwebt (vgl.
Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl., § 319 Rdn. 5).

Die Rickzahlung dieser Beschwerdegebihr entspricht der Billigkeit, da die
zuséatzliche, vorsorglich eingelegte Beschwerde gegen den Berichtigungsbe-



schluss durch eine unnétige Berichtigung veranlasst worden ist und dieser
Beschluss zudem noch eine nachtragliche Begrindung zum Zurtickweisungs-

beschluss enthielt.

Der Berichtigungsbeschluss héatte nicht ergehen durfen. Der Satz, der mit dem
Berichtigungsbeschluss berichtigt wurde, ist in dem vom Patentprifer unter-
schriebenen Zurtckweisungsbeschluss nicht enthalten, sondern findet sich
lediglich in der zugestellten Ausfertigung, so dass nur eine berichtigte Ausfertigung
nicht aber ein Berichtigungsbeschluss hétte zugestellt werden dirfen. Soweit in
der unterschriebenen Fassung dagegen der Satz steht: ,Die Anmelderin hat
letztlich ihrer Eingabe vom 12. November 2007 den Ausfihrungen der Pri-
fungsstelle widersprochen und beantragt das Patent mit den geltenden An-
sprichen 1 bis 9 zu erteilen®, hatte auch dieser Satz nicht dahin berichtigt werden
dirfen, dass an Stelle der Eingabe vom 12. November 2007 die Eingabe vom
16. November 2007, eingegangen am 20. November 2007 gemeint gewesen sei,
da diese Eingabe vom 16. November 2007, der Prifungsstelle bei der Be-
schlussfassung gar nicht vorlag und sie diese daher nicht gemeint haben kann,
auch wenn die beiden Eingaben im Text identisch waren. Durch den Hinweis,
dass die Eingabe vom 16. November an der Entscheidung nichts andert, enthielt
der Berichtigungsbeschluss zudem nachtragliche Ausfihrungen zur Begriindung
des Zuruckweisungsbeschlusses, so dass es der Billigkeit entspricht, die Be-
schwerdegebihr fur die Beschwerde gegen den Berichtigungsbeschluss zuriick-

zuzahlen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass



das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstrale 45a, 76133
Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde
vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert

werden.

Schneider Bayer Schlenk Ausfelder
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