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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 62 279

BPatG 154
05.11



hat der 8. Senat (Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mtndliche
Verhandlung vom 22. September 2016 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner sowie die Richter Dipl.-Ing. Rippel, Heimen
und Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 11 des Deutschen Patent-und Markenamts vom
16. Oktober 2013 aufgehoben und das Patent mit den folgenden
Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

Patentanspriiche 1 bis 17 gemal3 Hilfsantrag 4, tUberreicht in der

miindlichen Verhandlung, im Ubrigen wie erteilt.

Die weitergehende Beschwerde der Patentinhaberin wird zurick-

gewiesen.

Grinde

Auf die am 13. November 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingereichte Patentanmeldung, die durch Teilung aus der Stammanmeldung
103 52 963.2 hervorgegangen ist und die innere Prioritdt der deutschen Patent-
anmeldung 102 53 470.5 vom 16. November 2002 in Anspruch nimmt, ist das
Patent 103 62 279 mit der Bezeichnung ,Wandler erteilt und die Erteilung am
28. April 2011 verdéffentlicht worden.



Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 22. Juli 2011, der
am selben Tag beim Deutschen- Patent- und Markenamt eingegangen ist, frist-

gerecht Einspruch erhoben und den Widerruf des Streitpatents beantragt.

Sie stitzt ihren Einspruch auf die Widerrufsgriinde des 8§ 21 Abs. 1, Nr. 1, 2 und 4
PatG und ist der Auffassung,

dass das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbare, dass
ein Fachmann sie ausfiihren kénne (8 21 (1) 2. PatG), dass der Gegenstand
des Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der
sie ursprunglich eingereicht worden sei, und dass der Gegenstand des Patents
nach den 88 1 bis 5 PatG nicht patentfahig sei.

Die Patentinhaberin widerspricht den Ausfiihrungen der Einsprechenden und hat

sich im Ubrigen gemaR Hauptantrag sowie weiterer Hilfsantrage verteidigt.

Mit dem in der Anhdrung vom 16. Oktober 2013 verkindeten Beschluss hat die
Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent wider-
rufen, weil der jeweilige Patentanspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfs-

antrage 1 und 2 gegeniber den Ursprungsunterlagen unzulassig erweitert seien.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie
widerspricht den Ausfihrungen der Patentabteilung und halt die geltenden
Anspruchsséatze gemald Hauptantrag sowie gemal der Hilfsantrdge 1 bis 3 flr
zuléassig und verweist hierzu auf mehrere BGH-Entscheidungen. Sie reicht in der
mindlichen Verhandlung einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag 4 ein und
fuhrt diesbezlglich aus, dass auch dieser Anspruchssatz zulédssig sei und
zumindest der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 gemaéaf Hilfsantrag 4
gegenuber den im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen neu sei und auf

erfinderischer Tatigkeit beruhe.



Im Ubrigen hat sie im Schriftsatz vom 17. Marz 2014 die Verletzung des
rechtlichen Gehors gertigt und die Riuckerstattung der Beschwerdegebihr

beantragt.

Die Patentinhaberin und Beschwerdefiihrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Patentabteilung 11 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 16. Oktober 2013
aufzuheben und das Patent mit den folgenden Unterlagen
beschrankt aufrechtzuerhalten:
Patentanspriiche 1 bis 20 gemalRl Hauptantrag, eingegangen am
21. August 2014, im Ubrigen wie erteilt;
hilfsweise
1. Patentanspriche 1 bis 15 gemal Hilfsantrag 1, eingegangen
am 21. August 2014,
2. Patentanspriiche 1 bis 15 gemaR Hilfsantrag 2, eingegangen
am 21. August 2014,
3. Patentanspriche 1 bis 15 gemaR Hilfsantrag 3, eingegangen
am 21. August 2014,
4. Patentanspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 4, eingereicht in
der mindlichen Verhandlung,

im Ubrigen jeweils wie erteilt.
Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,
die Beschwerde zurtickzuweisen.
Die Einsprechende widerspricht den Ausfihrungen der Patentinhaberin. Sie halt

alle vorgelegten Anspruchssatze fur nicht zuléassig, weil deren Inhalt gegentuber

den urspringlichen Unterlagen unzuldssig erweitert sei.



Im Ubrigen seien nach Auffassung der Einsprechenden zumindest die Patent-
anspruche 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsantrage 1 bis 3 nicht patentfahig,
weil deren Gegenstdnde gegenuber der D4 oder der D7 nicht neu seien. Der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 4 beruhe nicht auf

erfinderischer Tatigkeit.

Im Laufe des Verfahrens sind folgende Druckschriften genannt worden:

(D1) DE 36 08 072 C2
(D2) DE 198 38 444 Al
(D3) EP 0 732 527 B1
(D4) DE 103 19 415 Al
(D5) DE 199 20 542 Al
(D6) DE 100 00 899 A1l
(D7) DE 199 26 983 Al
(D8) DE 198 26 351 Al
(D9) DE 43 33 562 Al
(D10) DE 101 56 041 Al
(D11) DE 102 12 281 AL.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet mit einer vom Senat

ergéanzten Merkmalsgliederung:

A) Wandler (1)
a. zur hydrodynamischen Anbindung eines Verbren-
nungsmotors an ein Getriebe,
wobei der Wandler
B) eine Turbinenschale (40),
C) einen Turbinendampfer (26),
D) eine Wandleruberbrickungskupplung (7) aufweist



E) und die Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine
Getriebe-Eingangswelle (22) des nachgeordneten Getriebes
mittels einer Nabe (43) und eines Eingangsteils (28, 29) des
Turbinendampfers (26) erfolgt,

F) wobei das Eingangsteil (29) in Federfenstern angeordnete
Federelemente (32, 33) aufnimmt

G) und der als innerer Lamellentrager (10) ausgebildete Kupp-
lungsausgang der Wandleriberbrickungskupplung (7) tber
die Wirkung der Federelemente (32, 33) verdrehbar gegen-
Uber einem Ausgangsteil (27) des Turbinendampfers (26) ist
und

H) wobei die Turbinenschale(40) und das Eingangsteil fest
miteinander verbunden sind und

[) die Turbinenschale (40) Uber das Eingangsteil (29) auf der
Nabe (43) abgestitzt ist

J) wobei ein weiteres Eingangsteil (28) des Turbinen-
dampfers (26) vorgesehen ist und

K) die beiden Eingangsteile (28, 29) uber jeweilige Distanz-
bolzen (45, 45a) sowohl radial innerhalb als auch radial
aul3erhalb der Federelemente miteinander verbunden sind,

L) wobei sich mindestens einer dieser radial inneren Distanz-
bolzen (45a) in einem endlichen Schlitz des Ausgangs-
teiles (27) des Turbinendampfers (26) bewegen kann und bei
einem entsprechenden Relativ-Drehwinkel von Ausgangs- zu
Eingangsteil als Anschlag fungiert,

M) wobei die Turbinenschale (40) und das benachbarte, rechte
Eingangsteil (29) durch den radial inneren Distanzbolzen (45a)

miteinander verbunden sind

Im Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 ist das Merkmal C.a erganzt:



C.a. umfassend ein rechtes Eingangsteil (29), ein linkes Eingangs-
teil (28) und ein dazwischen liegendes Ausgangsteil (27) und

dariiber hinaus unterscheidet er sich in folgenden Merkmalen vom Patentan-

spruch 1 gemald Hauptantrag:

F.a) wobeidie Eingangsteile (28, 29) Federelemente aufnehmen

G.a) und der innere Lamellentrager (10) der Wandleruber-
brickungskupplung (7) tUber die Wirkung der Federelemente (32, 33)
verdrehbar gegentber dem Ausgangsteil (27) des Turbinendampfers (26)

ist und

in den Merkmalen E.a, H.a und l.a wird festgelegt, dass das Eingangsteil das

rechte Eingangsteil ist.

Der Patentanspruch 1 gemalfld Hilfsantrag 2 entspricht dem Patentanspruch 1
gemal Hilfsantrag 1, wobei jedoch das Merkmal G.a) durch das Merkmal G des

Patentanspruchs 1 gemal Hauptantrag ersetzt ist.

Der Patentanspruch 1 gemdafR Hilfsantrag 3 entspricht dem Patentanspruch 1
gemal’ Hilfsantrag 2, wobei jedoch das Merkmal F.a) durch das Merkmal F des

Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ersetzt ist.

Im Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 4 sind gegentber dem Patentanspruch 1
gemal Hauptantrag folgende Merkmale ergénzt:

N) wobei ein Nadellager (16) vorgesehen ist,
O) das im Zwischenraum zwischen Turbinenschale (40) und der

Nabe (43) angeordnet ist,



P) wobei die Turbinenschale (40) mit einem Kragen (41) ver-
sehen ist,

Q) wobei dieser Kragen (41) mit seinem Innendurchmesser das
Nadellager (16) stitzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten sowie des Wortlauts der auf den jeweiligen
Patentanspruch 1 zurtck bezogenen abhangigen Anspriche der jeweiligen

Antréage wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig und fuhrt zur

beschrankten Aufrechterhaltung des Streitpatents.

2. Das Streitpatent betrifft einen hydrodynamischen Drehmomentwandler zur
hydrodynamischen Anbindung eines Verbrennungsmotors an ein Getriebe.

Derartige hydrodynamische Drehmomentwandler bestehen aus einem Wandler-
gehause, einer Pumpe, einer Turbine und einem Leitrad. Die Pumpe ist mit dem
Wandlergehause fest verbunden. Durch die Drehbewegung des Wandlers wird
eine Olflillung in Bewegung gesetzt, wobei der daraus resultierende Olstrom eine
Turbine antreibt. Zur Erh6hung des Wirkungsgrades ist zwischen der Turbine und
der Pumpe das Leitrad angeordnet. Durch die Energie des Olstromes in der
Turbine wird ein Moment in der Turbine erzeugt, welches lber die Turbinenwelle,
die auch Getriebe-Eingangswelle genannt wird, abgeleitet wird. Da ein Verbren-
nungsmotor an seiner Kurbelwelle und demzufolge auch an seiner
Schwungmasse Torsionsschwingungen aufweist, werden Wandler bei Kraft-
fahrzeugen mit sogenannten Turbinendampfern ausgeristet. Dieser Turbinen-
dampfer speichert groRere Momentan-Drehschwingungsamplituden, die er bei
kleineren Momentan-Drehschwingungsamplituden ans Getriebe weitergibt.

Dadurch werden insgesamt Drehschwingungsamplituden minimiert. Weiterhin



besitzen Torsionsdampfer in der Regel Dampfungselemente, mit denen zusatzlich
storende Drehschwingungsenergie absorbiert wird.

Vielfach besitzen Wandler auch Wandlertberbriickungskupplungen, die bei einem
Drehzahlverhéltnis der Turbinendrehzahl zur Pumpendrehzahl von etwa 85%
geschlossen werden. Dadurch erhoht sich der Wirkungsgrad eines Wandlers auf
nahezu 100%. Das Schlie3en einer Wandlertiberbriickungskupplung erfolgt durch
einen Olstrom in dem Wandler. Der die Wandleruiberbriickungskupplung schlie-
Rende Olstrom kann der zwischen Pumpen- und Turbinenrad austretende Ol-
strom, oder auch ein zuséatzlicher, hydrostatischer Olstrom sein.

Der Energiefluss bei einem Turbinendampfer erfolgt Uber das zur Turbine
benachbarte Eingangsteil, flieRt Uber Federn, die wiederum die Energie an ein
Ausgangsteil (auch Flansch genannt) weitergeben. Das Ausgangsteil ist mit einer
Nabe verbunden, die den Energiefluss an die Turbinenwelle, auch Getriebe-
Eingangswelle genannt, weitergibt.

Nach den Ausfihrungen in Absatz [0006] der Streitpatentschrift haben die
bekannten Wandler den Nachteil, dass eine Vielzahl von Bauteilen vorhanden
sind, die dem zu Ubertragenden Drehmoment standhalten missen. Aul3erdem
missen diese Teile in ausreichender Qualitat gefuhrt und/oder gelagert werden.
Im Hinblick auf die Anwendung eines Wandlers in der Kraftfahrzeugtechnik und

der damit verbundenen Serienproduktion verursacht dieses erhebliche Kosten.

Daher besteht nach den Ausfiihrungen in Absatz [0007] der Streitpatentschrift die
Aufgabe der Erfindung darin, einen Wandler bereitzustellen, der kostenginstig

hergestellt werden kann.

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt nach den Angaben in der Patentschrift durch
einen Wandler entsprechend dem Patentanspruch 1 gemald einem der Antrags-

satze.
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Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau mit zumindest Fachhochschulausbildung anzusehen, der mehr-
jahrige Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von hydrodynamischen

Wandlern aufweist.

3. Einige Merkmale der geltenden Patentanspriche 1 bedurfen einer Auslegung.

Wahrend die Merkmale A bis D die typischen und notwendigen Merkmale des
gattungsgemalRen Wandlers aufzdhlen, beschreiben die Merkmale E, G, H das
Zusammenwirken dieser Bauteile.

Nach Merkmal G ist ein ,innerer Lamellentrager vorgesehen, was nach fachge-
rechter Auslegung nur ein radial innen liegender Lamellentrager sein kann.

Nach Merkmal F nimmt zumindest das (rechte) Eingangsteil in Federfenstern
angeordnete Federelemente auf. Hierbei sind Federfenster Ausnehmungen im
Eingangsteil.

Nach Merkmal | ist die Turbinenschale (40) lUber das (rechte) Eingangsteil (29) auf
der Nabe (43) abgestiutzt und wird somit offensichtlich radial gelagert.

Nach Merkmal J ist ein weiteres Eingangsteil (28) des Turbinendampfers (26)
vorgesehen, wobei beide Eingangsteile (28, 29) UUber jeweilige Distanz-
bolzen (45, 45a) sowohl radial innerhalb als auch radial aufRerhalb der
Federelemente miteinander verbunden sind. Distanzbolzen sind Bolzen, die einen

Abstand der zu verbindenden Bauteile gewéhrleisten kénnen.

Im Merkmal C.a des Hilfsantrag 1 wird festgelegt, dass es ein rechtes
Eingangsteil (29) und ein linkes Eingangsteil (28) gibt und ein dazwischen
angeordnetes Ausgangsteil (27).

Die tbrigen umformulierten Merkmale der Hilfsantrage 2 und 3 fiigen nichts Neues

hinzu.
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Nach den Merkmalen N und O des Hilfsantrags 4 hat der streitpatentgemalile
Wandler nunmehr ein Nadellager, das in einem Zwischenraum zwischen Tur-
binenschale und der Nabe angeordnet ist.

Dabei ist entsprechend den Merkmalen P und Q die Turbinenschale mit einem
Kragen versehen, wobei dieser Kragen mit seinem Innendurchmesser das

Nadellager stitzt.

Festzuhalten ist, dass nur die Figur 10 des Streitpatents ein vollstandiges
Ausfuhrungsbeispiel des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemafR Hauptantrag bzw.
den Hilfsantragen 1 bis 4 zeigt, wahrenddessen die ubrigen Figuren lediglich
Einzelheiten verdeutlichen, aber nicht mehr insgesamt unter die geltende Lehre

des Streitpatents fallen.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ist gegentber

dem Stand der Technik nach der D7 nicht neu.

Die Druckschrift D7 zeigt, insbesondere in Figur 6, einen Wandler zur hydrodyna-
mischen Anbindung eines Verbrennungsmotors an ein Getriebe, wobei der Wand-
ler eine Turbinenschale (26a) eines Turbinenrads (24a), einen Turbinen-
dampfer (40a) und eine Wandlertberbrickungskupplung (42) aufweist (Merk-
male A bis C und D).

Aus der Figur 6 ist ebenfalls ersichtlich, dass der Turbinenddmpfer (40a) ein
rechtes Eingangsteil (Deckscheibenelement 72a), ein linkes Eingangsteil (Deck-
scheibenelement 70a) und ein dazwischen liegendes Ausgangsteil (Naben-

scheibe 78a) aufweist (Merkmal C.a des Hilfsantrags 1).

Die in Figur 1 né&her gezeigte Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine
(nicht gezeigte) Getriebe-Eingangswelle des nachgeordneten Getriebes (die
entsprechend auch fur Figur 6 gilt) erfolgt mittels einer Nabe (30) und des
(rechten) Eingangsteils (72 bzw. 72a) des Turbinendampfers (40 bzw. 40a), so
dass auch Merkmal E und auch Merkmal E.a des Hilfsantrags 1 verwirklicht ist.
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Beide Eingangsteile (70a, 72a) und somit auch insbesondere das rechte
Eingangsteil (72a) nehmen nach den Ausfuihrungen in Spalte 6, Zeilen 35 bis 41 in
Federfenstern (104) angeordnete Federelemente (80) auf (Merkmal F und F.a
gemal Hilfsantrag 1).

Der als radial innen liegender (innerer) Lamellentrager (60b) ausgebildete
Kupplungsausgang der Wandlertberbrickungskupplung (42) ist gemald Merk-
mal G Uber die Wirkung der Federelemente (80) verdrehbar gegeniber dem Aus-
gangsteil des Turbinendampfers (78a).

Gemal den Ausfiihrungen in Spalte 7, Zeilen 9 bis 18 ist die Turbinenschale mit
der Primarseite (84) des Torsionsschwingungsdampfers, welche von den beiden
Eingangsteilen (70a, 72a) gebildet wird (Sp.6, Z.43) drehfest Uber die
Verbindungsbolzen gekoppelt, wobei gehartete Abstltzscheiben (96) zur
Vermeidung von Quetschbeschadigungen der Turbinenschale vorgesehen sind.
Daher ist auch das Merkmal H und auch Merkmal H.a des Hilfsantrags 1
verwirklicht, wonach die Turbinenschale und das (rechte) Eingangsteil (72a) fest

miteinander verbunden sind.

Aus der Figur 9 ist aufgrund der Schraffierung i. V. mit den Ausfihrungen in
Spalte 7, Zeilen 40 bis 42 deutlich zu erkennen, dass das untere Ende des rechten
Eingangsteils (72) auf der Nabe (30) aufsteht. Aufgrund der festen Verbindung von
Turbinenschale und rechtem Eingangsteil unter Mitwirkung der Abstitzschei-
be (94) ist klar erkennbar, dass sich die Turbinenradschale (26c) entweder voll-
standig oder aber zumindest teilweise auch Uber das rechte Eingangsteil (72c) auf
der Nabe (30) abstitzt (Merkmale | und l.a des Hilfsantrags 1).

Neben dem (rechten) Eingangsteil (72a) ist entsprechend Merkmal J ein weiteres
Eingangsteil, namlich das vorstehend beschriebene, linke Eingangsteil (70a) des
Turbinendampfers (40) vorgesehen.

Die beiden Eingangsteile (70a, 72a) sind im Ausfihrungsbeispiel gemaf Figur 6
Uber jeweilige Distanzbolzen (Verbindungsbolzen (74a) mit Abstandshulsen (76a))
sowohl radial innerhalb als auch radial aufRerhalb der Federelemente miteinander

verbunden (Merkmal K).
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Hierbei kann sich gem&fR Figur 7 mindestens einer dieser radial inneren
Distanzbolzen (74a) in einem endlichen Schlitz (langlochartige Ausnehmun-
gen 88a) des Ausgangsteiles des Turbinendampfers (40) bewegen und fungiert
bei einem entsprechenden Relativ-Drehwinkel von Ausgangs- zu Eingangsteil als
Anschlag (Merkmal L).

Wie vorstehend beschrieben, sind die Turbinenschale und das benachbarte,
rechte Eingangsteil (72a) durch den radial inneren Distanzbolzen (74a) fest

miteinander verbunden, so dass auch Merkmal M verwirklicht ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag ist somit nicht neu

gegenuber der D7.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 ist gegentber
dem Stand der Technik nach der D7 ebenfalls nicht neu.

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 ist bezlglich der Merkmale A bis C
sowie D, E, J bis M identisch mit dem Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag.
Auch sind — wie bereits in den Ausfiihrungen zum Hauptantrag begriindet — die
zum Hauptantrag unterschiedlichen Merkmale C.a, E.a, F.a, H.a, und l.a des
Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 ebenfalls vollstandig aus der D7 bekannt.
Da auch das Merkmal G.a des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 aus der D7
bekannt ist, weil der innere Lamellentrager (60b) Bestandteil der Wandleriiber-
brickungskupplung (42) ist und Uber die Wirkung der Federelemente (80)
verdrehbar gegentber dem Ausgangsteil des Turbinendampfers (78a) ist, ist damit
auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafd Hilfsantrag 1 nicht neu
gegenuber der D7.

6. Die Gegenstande der jeweiligen Anspriiche 1 gemalf Hilfsantrag 2 und 3 sind

gegenuber dem Stand der Technik nach der D7 ebenfalls nicht neu.



-14 -

Da, wie vorstehend begrundet, alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemafl
Hilfsantrag 1 aus der D7 bekannt sind und zudem auch dort die Merkmale F und G
in der Fassung nach Hauptantrag verwirklicht sind, sind auch die jeweiligen

Patentanspriiche 1 gemaf Hilfsantrag 2 und 3 nicht rechtsbestandig.

Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 3
fallen aufgrund der Antragsbindung auch die darauf riickbezogenen Unteran-

spruche nach Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 3.

7. Demgegeniber sind die geltenden Patentanspriiche gemald Hilfsantrag 4
zulassig und patentfahig, weil sich dessen Merkmale nicht in naheliegender Weise

aus dem entgegengehaltenen Stand der Technik ergeben.

7.1. Die Lehre des Patents, insbesondere in der Fassung gemal Hilfsantrag 4, ist

fur den Fachmann ohne weiteres ausfuhrbar, § 34 Abs. 4 PatG.

Wie oben dargelegt, lassen die geltenden Patentanspriiche in der Fassung gemali
Hilfsantrag 4 im Wege der gebotenen Auslegung erkennen, was als patentfahig
unter Schutz gestellt werden soll (8 34 Abs. 3 Nr.3 PatG). Da der Schutz-
bereiches des Patents durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt wird (8§ 14
PatG), richtet sich dessen Auslegung an das Verstandnis des Fachmanns, an den
sich der Patentanspruch wendet. Der Fachmann zieht zum allgemeinen Ver-

standnis der Begriffe die Ausfiihrungen in der Beschreibung heran.

Die von der Einsprechenden in Zweifel gezogene Ausfiuhrbarkeit der Lehre des
Patents bezog sich auf widersprichliche Ausfuhrungsformen hinsichtlich der
erteilten Anspriche 1 und 4, die aufgrund der Umformulierung des Patentan-
spruchs 1 sowie der Streichung des erteilten Anspruchs 4 in der geltenden
Fassung der Anspriiche nach Hilfsantrag 4 nicht mehr vorliegen. Auch im Ubrigen
ist die Lehre des Streitpatents ohne weiteres ausfuhrbar. Es sind auch keine

Widerspriuche oder Unklarheiten hinsichtlich der Unteranspriiche vorhanden.
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7.2. Die Merkmale der geltenden Patentanspriche gemal} Hilfsantrag 4 sind in
den Ursprungsunterlagen (Offenlegungsschrift ~ der ~ Stammanmeldung
DE 103 52 963 Al, die den Ursprungsunterlagen entspricht) offenbart.

Die Merkmale A bis E des geltenden Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 4
ergeben sich (nahezu wortlich) aus den ursprunglichen Patentansprichen 1, 5
und 37 der DE 10352963 A1l. Der Aufnahme der weiteren im Anspruch 5
offenbarten Merkmale, wonach das Eingangsteil aus einem plattenférmigen
Material besteht und als Stanzteil ausgebildet ist, bedarf es entgegen der
Auffassung der Einsprechenden nicht. Denn nach gefestigter Rechtsprechung hat
es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner
oder samtlicher dieser Merkmale beschrankt, sofern mehrere in der Beschreibung
eines Ausfiihrungsbeispiels genannte Merkmale der n&heren Ausgestaltung der
unter Schutz gestellten Erfindung dienen, die je fur sich, aber auch zusammen den
durch die Erfindung erreichten Erfolg fordern (BGHZ 110, 123 [126]
= GRUR 1990, 432 = NJW 1990, 3270 SpleiRkammer; Senat, GRUR 2005, 316
FulRbodenbelag).

Dies trifft im vorliegenden Fall zu, weil bereits die Anbindung der hydrodynami-
schen Energie an eine Getriebeeingangswelle Uber das Eingangsteil des
Turbinendampfers den durch die Erfindung erreichten Erfolg fordert, ohne dass es
darauf ankommt, wie das Eingangsteil genau ausgefuhrt ist und ob es beispiels-
weise aus einem plattenformigen Material ausgestanzt oder anderweitig her-

gestellt worden ist.

In  Absatz [0039] der DE 10352963 A1 bzw. in Absatz [0028] der
Streitpatentschrift ist offenbart, dass Federelemente (32, 33) des Turbinen-
dampfers in einem Federfenster (30) angeordnet und somit dort aufgenommen
sind, wobei sich aus der zeichnerischen Darstellung (insbesondere der
Symmetrieachse) in Figur 10 dem Fachmann ohne weiteres erschliel3t, dass der

streitpatentgeméle Wandler symmetrisch aufgebaut ist und daher mindestens
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zwei Federfenster aufweist. Daraus folgt, dass auch das Merkmal F aus dieser
Textstelle offenbart ist, wonach (zumindest) das (rechte) Eingangsteil (29) in
(zumindest zwei) Federfenstern angeordnete Federelemente aufweist. Entgegen
der Auffassung der Patentabteilung entsteht durch die Nichtaufnahme des
Merkmals in den Patentanspruch 1, wonach auch das (linke) Eingangsteil (28) in
Federfenstern angeordnete Federelemente aufweist, keine unzuldssige
Erweiterung. Vielmehr ist bereits im Absatz [0004] der DE 103 52 963 Al
beschrieben, dass der Energiefluss Uber das zur Turbine benachbarte
Eingangsteil (und somit das rechte Eingangsteil (29)), lUber Federn auf das
Ausgangsteil erfolgt, ohne dass dort beschrieben ist, dass an diesem Energiefluss
auch das linke Eingangsteil beteiligt sein muss. Insbesondere bedarf es auch nicht
der Aufnahme des Merkmals, wonach die Federfenster jeweils Fensterfligel
aufweisen, denn diese sind fur den angestrebten Erfolg des Energieflusses nicht
erforderlich.

Somit ist auch hier die vorstehend genannte hdchstrichterliche Rechtsprechung
(BGH — SpleiBkammer, a. a. O.) einschlagig, wonach es bereits gentigt, dass nur
in einem Eingangsteil (29) angeordnete Federfenster den im Absatz [0004]

beschriebenen (notwendigen) Energiefluss fir sich befordern.

Das Merkmal G ist in den Absatzen [0016] und [0039] der DE 103 52 963 A1 i. V.
mit der erlauternden Figur 10 offenbart. Dort ist beispielsweise wdrtlich offenbart,
dass der innere Lamellentrager Bestandteil der Wandleriberbrickungskupplung
ist und drehfest mit dem (linken) Eingangsteil des Turbinendampfers verbunden
ist. Damit bildet der innere Lamellentrager zwangslaufig den Kupplungsausgang
der Wandlertberbrickungskupplung, ohne dass es einer wortlichen Benennung
bedarf. Aus der im Anspruch 31 beschriebenen Verdrehbarkeit zwischen
Eingangs- und Ausgangsteil des Turbinendampfers erschliel3t sich dem
Fachmann unmittelbar und eindeutig auch die Verdrehbarkeit des mit dem Ein-
gangsteil des Turbinendampfers drehfest gekoppelten inneren Lamellentragers

gegeniber dem Ausgangsteil des Turbinendampfers.
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Das Merkmal H ist im ersten Satz des Absatzes [0017] der DE 103 52 963 Al
wortlich als Besonderheit der vorliegenden Erfindung offenbart.

Hinsichtlich Merkmal | ist auf die urspringlichen Anspriche 1 und 5 hinzuweisen,
in denen bereits als erfindungswesentliches Merkmal des Patents offenbart ist,
dass die Anbindung der hydrodynamischen Energie an eine Getriebe-Eingangs-
welle des nachgeordneten Getriebes mittels einer Nabe und eines Bauteiles in
Form des Eingangsteils erfolgt. Konkret ist das Merkmal I, wonach die Turbinen-
schale uber das Eingangsteil auf der Nabe abgestitzt ist, im urspringlichen
Anspruch 7 oder im Absatz [0041] der DE 103 52 963 Al in Verbindung mit einem
Kragen des Eingangsteils offenbart. Jedoch ist auch hier auf die Rechtsprechung
des BGH (SpleiBkammer a. a. O.) zu verweisen, wonach es der Patentinhaber in
der Hand hat, ob er sein Patent durch die Aufnahme einzelner oder samtlicher
dieser Merkmale beschrankt, sofern mehrere Merkmale der ndheren Ausgestal-
tung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen, die je fur sich, aber auch
zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg fordern. Dies trifft im
vorliegenden Fall zu, weil anders als bei einer direkt auf der Nabe abgestitzten
Turbinenschale diese vorliegend entsprechend MerkmalH fest mit dem
Eingangsteil verbunden sein soll, wie es in Absatz [0017] als wesentliches
Merkmal der Erfindung herausgestellt ist, wobei fur diesen Fall die Abstitzung der
Turbinenschale tber das Eingangsteil erfolgen soll. Dabei kommt es ersichtlich
nicht auf die besondere und moglicherweise auch vorteilhafte Art der Abstitzung
in Form eines Kragens an, sondern lediglich auf den Umstand der indirekten

Abstitzung Uber das Eingangsteil.

Im Ubrigen sind auch in den Absatzen [0008] bis [0010] verschiedene
unabhangige Ausfihrungsformen beschrieben, wobei ein Kragen an der
Turbinenschale oder dem Eingangsteil erst in weiteren Ausgestaltungen der
Erfindung offenbart ist. Insbesondere erschliel3t sich dem Fachmann aus der
Ausfuhrungsform nach Absatz [0008] der DE 10352963 A1 auch eine
Ausgestaltung, die keinen Kragen aufweisen muss.
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Die MerkmaleJ, K und L sind nahezu wortlich im Anspruch 31 der
DE 103 52 963 Al offenbart, wobei die Anordnung von radial innerhalb und radial
aulRerhalb der Federelemente liegenden Distanzbolzen in der Figur 10 oder im
Absatz [0060] der DE 103 52 963 Al bzw. im Absatz [0050] der Streitpatentschrift
offenbart sind. Insbesondere sind im Anspruch 31 der DE 103 52 963 A1 auch
wortlich die Distanzbolzen ohne eine Nietfunktion sowie der endliche Schlitz als
erfindungswesentliche Merkmale in dieser Allgemeinheit offenbart, welche die

Einsprechende beanstandet hat.

Hinsichtlich Merkmal M ist zum einen auf die Offenbarung des Merkmals H
hinzuweisen. Zum anderen ist die spezielle Ausbildung der festen Verbindung
zwischen Turbinenschale und rechtem Eingangsteil durch den radial inneren
Distanzbolzen aus dem Anspruch 11 der DE 103 52 963 Al i. V. mit dem Aus-
fuhrungsbeispiel entsprechend der Figur 10 offenbart. Dem steht nicht entgegen,
dass in der Figur 10 auch (zusatzlich) Schweil3nahte als Befestigung offenbart
sind, weil diese gemald dem urspringlichen Anspruch 15 auch zusatzlich zu einer
anderen Befestigungsart, beispielsweise mittels Formschluss durch Distanz-

bolzen, vorgesehen sein kénnen.

Die Merkmale N bis Q sind im Absatz [0061] der DE 103 52 963 Al i. V. mit der
Figur 10 bzw. auch im Absatz [0051] der Patentschrift offenbart.

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 2 sind nahezu wortlich im
Absatz [0055] der DE 103 52 963 A1 offenbart. Entgegen der Auffassung der
Einsprechenden bedarf es auch nicht der Geltendmachung eines rechtlichen
Interesses fur die Aufstellung von Patentanspriichen. Vielmehr kann die Patent-
inhaberin den gesamten Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung fur die

Aufstellung von Patentanspriichen ausnutzen.

Die geltenden Anspriche 3 bis 17 entsprechen den urspriinglichen Ansprichen 2,
5, 7,12 bis 15, 17 bis 20, 24, 30 und 36 der Stammanmeldung.
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Entgegen der Auffassung der Einsprechenden liegt insgesamt somit keine
Abstrahierung oder Verallgemeinerung einer urspringlich im Anspruch 7 bean-
spruchten Lehre vor. Vielmehr lag bereits dem Patentanspruch 1l in der
ursprunglichen Fassung der Stammanmeldung ein Wandler zugrunde, der ledig-
lich die Merkmale A, A.a, C und E aufwies. Demgegenuber ist der geltende
Patentanspruch 1 gemafld Hilfsantrag 4 durch die Aufnahme weiterer, in den
Ursprungsunterlagen offenbarter Merkmale deutlich eingeschrankt worden. Es
handelt sich also vorliegend nicht um eine Verallgemeinerung, sondern um eine

Beschrankung einer offenbarten Lehre.

7.3. Die Prioritéat der deutschen Patentanmeldung 102 53 470 ist zu Recht in

Anspruch genommen.

Die Einsprechende bestreitet die Gultigkeit der Prioritat, weil der prioritatsbegrin-
denden Anmeldung 102 53 470 ein Gegenstand, wie er in der Gesamtheit der im
Anspruch 1 des Streitpatents enthaltenen Merkmale definiert ist, nicht entnommen

werden konne.

Dies trifft nicht zu, weil alle Textstellen der Beschreibung sowie alle Ansprtiche der
Offenlegungsschrift der Stammanmeldung DE 103 52 963 A1 auch in den
Ursprungsunterlagen der Voranmeldung wortgleich enthalten sind und auch die

Figuren inhaltlich Gbereinstimmen.

Da, wie vorstehend begriindet, samtliche Merkmale der Patentanspriche des
Streitpatents in der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung offenbart sind, trifft
dies auch hinsichtlich der prioritdtsbegrindenden Voranmeldung zu.

7.4. Der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 gemalfd Hilfsantrag 4
ist patentfahig, 8§ 1 PatG.
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7.4.1 Die Neuheit des zweifellos gewerblich anwendbaren Wandlers des Patent-
anspruchs 1 gemal Hilfsantrag 4 ist gegeben.

Wie vorstehend zum Hauptantrag im Einzelnen begriindet, weist der aus der D7
bekannte Wandler zwar die Merkmale A bis M auf. Die im Patentanspruch 1
gemal Hilfsantrag 4 erganzten Merkmale P und Q sind dieser Druckschrift jedoch
nicht zu entnehmen, weil die Turbinenschale des bekannten Wandlers nach der
D7 keinen Kragen hat, der ein Nadellager abstitzt.

Auch bei den aus den Druckschriften D1, D2, D3, D6, D8, D9, D10 und D11
bekannten Wandlern hat die Turbinenschale keinen Kragen, der ein Nadellager
abstitzt.

Bei den aus der D4 und D5 bekannten Wandlern weist die Turbinenschale zwar
einen Kragen auf, der ein Nadellager abstitzt, jedoch stutzt dort nicht der Innen-
durchmesser das Nadellager ab, sondern der auf3ere Durchmesser des Kragens.

7.4.2 Der Wandler nach dem Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 beruht auch

auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Die Druckschriften D4, D10 und D11 sind erst nach dem Priorititstag des
Streitpatents verdffentlicht worden und daher bei der Beurteilung der erfinderi-
schen Tatigkeit nicht zu bertcksichtigen (8 4, Satz 2, PatG).

Nachstliegenden Stand der Technik bildet die D7, weil sie bereits einen Wandler
zeigt, der die Merkmale A bis M aufweist, wie zum Hauptantrag ausfihrlich

begriindet.

Bei dem bekannten Wandler nach der D7 ist dariiber hinaus auch ein Nadellager
(ohne Bezugszeichen) vorgesehen, das — wie aus den Figuren 6 und 8 deutlich
ersichtlich — die Nabe (30) gegenlber dem Leitrad (36) abstitzt und unterhalb der
Turbinenschale (26) in einem Zwischenraum zwischen Turbinenschale (26) und

Nabe angeordnet ist (Merkmale N und O). Anders als beim streitpatentgemal3en
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Wandler nach den Merkmalen P und Q hat die Turbinenschale des bekannten
Wandlers nach der D7 jedoch keinen Kragen, der derart angeordnet ist, dass er
mit seinem Innendurchmesser das Nadellager stitzt. Vielmehr ist bei dem bekann-
ten Wandler das untere Ende der Turbinenschale flach und plan ausgebildet,
damit es durch den Distanzbolzen unter Beifigung der gehéarteten Abstitz-
scheibe (94) mit dem Eingangsteil vernietet werden kann. Daher wirde der
Fachmann dort an der Turbinenschale auch keinen Kragen gemeinsam mit einem
Distanzbolzen vorsehen, sondern — wie in dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 15
gezeigt — nur dann einen Kragen an der Turbinenschale vorsehen, wenn dadurch
eine direkte Abstitzung der Turbinenschale auf der Nabe verwirklicht wird, so
dass es der Vernietung Uber den Distanzbolzen mit dem Eingangsteil nicht mehr
bedarf. Diese Losung fuhrt aber weg von der streitpatentgemafen Ldsung, weil
somit der Innendurchmesser des Kragens die Turbinenschale auf der Nabe
abstutzt, so dass er nicht fur die Abstitzung eines Nadellagers Verwendung finden

kann.

Von allen im Verfahren befindlichen Druckschriften, die hinsichtlich erfinderischer
Tatigkeit zu berucksichtigen sind, zeigt lediglich die D5 in den Ausfihrungsformen
nach den Figuren1 und 2 einen Wandler, bei der die Turbinenschale einen
Kragen aufweist, der ein Nadellager abstitzt.

Jedoch weisen diese aus den Figuren 1 und 2 der D5 bekannten Wandler einen
grundsétzlich anderen Aufbau auf als der streitpatentgemaf3e Wandler. Denn bei
diesen bekannten Wandlern nach der D5 wird ein zweistufiger Dampfer mit einem
oder mehreren Eingangsteilen (18, 28b) pro Stufe verwendet. Keiner dieser
Eingangsteile stitzt sich auf der Nabe (14) ab. Vielmehr sind die Eingangs-
teile (18, 28b) deutlich beabstandet von der Nabe (14) und sind offensichtlich mit
am Aulenumfang der Turbinenschale angeschweildten Flanschteilen (22, 122)
verbunden. Zwar hat die Turbinenschale (10) dieses bekannten Wandlers einen
Kragen mit einem Innendurchmesser, jedoch ist dieser Innendurchmesser des
Kragens als Abstltzung fir die Turbinenschale auf der Nabe (14, 114) vorgesehen

und nicht als Abstiitzung fur ein Nadellager.
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Sofern der Fachmann, ausgehend von der D7, Uberhaupt die D5 fur Anregungen
hinsichtlich der Lagerung von Turbinenschale und Eingangsteile in Betracht zieht,
so wirde er allenfalls die Anregung erhalten, die Turbinenschale mit einem Kra-
gen zu versehen, um sie unmittelbar mit ihnrem Innendurchmesser auf der Nabe
abzustutzen.

Weil somit auch hier der Innendurchmesser des Kragens die Turbinenschale auf
der Nabe abstltzt, kann er nicht fir die Abstlitzung eines Nadellagers Verwen-

dung finden.

Daher fuihrt selbst eine Zusammenschau der Druckschriften D7 und D5 nicht zum

streitpatentgemafien Wandler nach Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4.

Die anderen in der D5 gezeigten Ausfuhrungsbeispiele sowie die Ubrigen Druck-
schriften liegen weiter ab, weil deren Wandler jeweils keinen Kragen aufweisen,
der ein Nadellager abstiutzt. Daher kénnen diese Druckschriften dem Fachmann

keine Hinweise beziglich der Merkmale P und Q geben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Fachmann ausgehend von dem
Gegenstand nach D7 auch unter Berlcksichtigung seines Fachwissens und Fach-
konnes und der durch den bekannt gewordenen Stand der Technik gegebenen
Hinweise nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruches 1
gemal Hilfsantrag 4 gelangt.

Der geltende Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 4 hat daher Bestand.

7.5. SchlieB3lich liegt auch keine Erweiterung des Schutzbereichs vor (§ 22 (1)

PatG), wie die Einsprechende meint.

Der geltende Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 enthalt alle Merkmale der
erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 entweder wortlich oder in durch

Aufnahme weiterer (offenbarter) Merkmale beschrankter Fassung. Insbesondere
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liegt der Schutzbereich fir das Merkmal G des geltenden Patentanspruchs 1
gemall Hilfsantrag4 (,der als innerer Lamellentrager (10) ausgebildete
Kupplungsausgang der WandlerUberbriickungskupplung (7)) innerhalb des
Schutzbereichs der erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 mit der allgemei-
neren Formulierung ,der Kupplungsausgang der Wandleriberbrickungs-

kupplung".

8. Die geltenden Unteranspriiche 2 bis 17 betreffen zweckmafige Ausgestaltun-
gen des streitpatentgemaflRen Wandlers nach dem Patentanspruch 1 gemal
Hilfsantrag 4, die Uber Selbstverstandlichkeiten hinausreichen.

Sie haben daher ebenfalls Bestand.

9. Dem Antrag auf Ruckzahlung der Beschwerdegebihr war nicht stattzugeben.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr gemald 8§ 80 Abs. 3 PatG steht im billi-
gen Ermessen des Gerichts. Sie hat dann zu erfolgen, wenn die Einbehaltung der
Gebuhr unbillig ware (st. Rspr., vgl. z. B. BPatGE 26, 17, 22). Die Billigkeit der
Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr kann sich insbesondere aus der Sachbe-
handlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt ergeben, z. B. aus einer
sachlich grob unrichtigen Beurteilung oder einem Verfahrensfehler der Patent-

abteilung oder auch einem Verstol3 gegen das Gebot der Verfahrenstékonomie.

Im vorliegenden Fall riigt die Patentinhaberin, der Beschluss der Patentabteilung
sei auf eine Argumentation gestltzt, zu der sie — die Patentinhaberin — sich zuvor

nicht habe auf3ern kdnnen. Dieser Auffassung vermag der Senat nicht zu folgen.

Denn das betreffende Merkmal, wonach ,das Eingangsteil (29) in Feder-
fenstern (30) angeordnete Federelemente (32, 33) aufnimmt® ist mehrfach und
eingehend hinsichtlich seiner Offenbarung diskutiert worden (beispielsweise in den
Schriftsdtzen vom 20.7.2011, 13.9.2013 und 29.8.2013), so dass die Patent-
inhaberin davon ausgehen musste, dass hier die Offenbarung insgesamt fraglich

sein kdnnte. Eine Verletzung des rechtlichen Gehérs der Patentinhaberin oder ein
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sonstiger schwerwiegender Verfahrensfehler, der die Rickzahlung der
Beschwerdegebihr als billig erscheinen lassen konnte, ist bei dieser Sachlage
nicht feststellbar, weshalb dem Ruckzahlungsantrag der Patentinhaberin der

Erfolg versagt bleiben muss.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kdonnen die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird,

dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
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7. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als

Bevollméchtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Zehendner Rippel Heimen Brunn
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