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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2009 015 811
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hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 4. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmiller, der Richterin Bayer sowie der Richter

Dipl.-Ing. Kuest und Dipl.-Ing. Richter

beschlossen:
Der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 10. Juni 2015 wird aufgehoben und das Patent
10 2009 015 811 mit folgenden Unterlagen beschréankt aufrecht-
erhalten:
- Patentanspriche 1 bis 10 gemal} Hilfsantrag 2,
- Uberreicht in der mundlichen Verhandlung am 4. April 2019
- Beschreibung und Zeichnungen gemaR Patentschrift mit der

Mal3gabe, dass es in Absatz [0005] heil3en muss ,Anspriiche 1

und 6“ anstelle von ,Anspriche 1 und 7*.

Im Ubrigen wird die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickge-

wiesen.



Grinde

Gegen das Patent 10 2009 015 811, dessen Erteilung am 15. September 2011
veroffentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 12

des Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf Grund der Anhérung vom

10. Juni 2015 beschlossen, das Patent zu widerrufen.

Im Einspruchsverfahren ist dabei der Stand der Technik gemaf

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

EP 0 786 299 Al

AT 179 656 B

DE 764 372 A

DE 38 09 994 C3

DE 753 251 A

DE 10 2006 009 396 Al (= P4 aus dem Prufungsverfahren)
JP 2001 355029 A,

herangezogen worden; im Patenterteilungsverfahren sind dartiber hinaus noch die

folgenden Druckschriften beriicksichtigt worden:

P1
P2
P3
P4
P5

DE 3735783 C1

DE 103 34 895 B3

DE 10 2006 040 464 Al
DE 10 2006 009 396 Al
EP 1 887 240 Al.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss den Gegenstand des Patents in allen

beantragten Fassungen als nicht patentfahig bzw. als unzulassig erweitert erach-

tet. Hierbei geht die Patentabteilung in den nebengeordneten Anspriichen 1 und 7



auf Grund des Begriffs ,,enthalt* von einer offenen Aufzahlung der Legierungsbe-
standteile aus, sodass neben den im Anspruch 1 genannten Bestandteilen noch
weitere Legierungszusatze vorhanden sein kdénnten. Unter Zugrundelegung dieser
Auslegung gelange der Fachmann ausgehend von D1 in Zusammenschau mit D6
zum Gegenstand der erteilten Anspriiche 1 und 7. Der Anspruch 1 gemald damali-
gem Hilfsantrag 1, bei dem der Begriff ,enthalt“ durch ,besteht* ersetzt worden
war, sei unzulassig erweitert und die Gegenstande des Anspruchs 1 gemal3 den
Fassungen nach Hilfsantrag 2 oder 3 wirden dem Fachmann wiederum in Zusam-

menschau der D1 mit D6 zumindest nahegelegt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 31. August 2015 per Fax eingegan-
gene Beschwerde der Patentinhaberin. Sie hat in ihrer Beschwerdebegriindung
vom 20. Juni 2018 unter Verweis auf eine Zwischenentscheidung des Europa-
ischen Patentamts betreffend eine Nachanmeldung zum vorliegenden Streitpatent
ausgefuhrt, dass die Aufzahlung der Legierungsbestandteile in den Anspriichen 1
und 7 als ,abschlieend formuliert* anzusehen sei. Unter Zugrundelegung dieser
Sichtweise sei der Gegenstand des Anspruchs 1 (und 7) auch gegenuber einer
Zusammenschau von D1 mit D6 sowohl in der Fassung nach Hauptantrag als
auch nach Hilfsantrag 1 in der mit der Beschwerdebegriindung eingereichten Fas-

sung erfinderisch.

Dem tritt die Einsprechende in ihrer Beschwerdeerwiderung vom 20. Septem-
ber 2018 entgegen. Ihrer Auffassung nach handele es sich um eine offene Aufzéh-
lung, wozu sie insbesondere auf die weitere Ausgestaltung gemafld Anspruch 6
(bzw. 12), in dem der Zink-Anteil in einem festen Bereich vorgegeben ist, verweist.
Unter der Annahme einer abgeschlossenen Aufzahlung kdame es namlich zu
einem Widerspruch in der Patentschrift, da sich auch Zusammensetzungen mit
einer Gesamtsumme von weniger als 100% ergeben kdonnten und damit zusatz-
liche Bestandteile zum Erreichen von 100% erforderlich seien. Unabhangig von
der Auslegung werde der Gegenstand des Anspruchs 1 aber auch durch die Zu-

sammenschau von D1 und D6 nahegelegt, wobei der Fachmann der D6 Hinweise



entnehmen konne, auf den Zusatz von Phosphor zu verzichten, da dieser Zusatz
unter Bertcksichtigung der Bauweise des Synchronrings der D1 nicht mehr zur

Steigerung der Verschlei3festigkeit erforderlich sei.

Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung zunéchst ausgefuhrt, dass
der Streitgegenstand in den Fassungen nach Haupt- und Hilfsantrag 1 nicht durch
eine Zusammenschau von D1 und D4 nahegelegt werde, so wie dies im Ladungs-
zusatz des Senats zur Diskussion gestellt worden ist. So habe der Fachmann
keine Veranlassung, aus den vielen Versuchslegierungen genau die erfindungsge-
male Zusammensetzung auszuwahlen, zumal diese in D4 als nachteilig hervorge-
hoben sei; gleiches gelte fir den Streitgegenstand nach Hilfsantrag 1. Im An-
schluss daran hat die Patentinhaberin einen neuen Hilfsantrag 2 vorgelegt, in dem

nur noch eine Legierung, in der auch Mangan enthalten ist, beansprucht wird.

Die Einsprechende hat diesbezlglich wieder auf den Widerspruch in Verbindung
mit dem Anspruch 5 nach Hilfsantrag 2 hingewiesen, der sich seiner Auffassung
nach bei Zugrundelegung einer abschlieBenden Aufzahlung ergebe. Dartber
hinaus werde der Gegenstand ihrer Ansicht nach durch die Zusammenschau von
D1 mit D6, D6 mit D1 oder D1 mit D3 nahegelegt.

Die Beschwerdefihrerin und Patentinhaberin hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 10. Juni 2015 aufzuheben und das Patent
10 2009 015 811 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-

ten:

- Patentanspriche 1 bis 10 gemald Hilfsantragl vom
20. Juni 2018, Beschreibung und Zeichnungen gemald Patent-
schrift,



weiter hilfsweise mit folgenden Unterlagen:

- Patentanspriche 1 bis 10 gemald Hilfsantrag 2, tberreicht in
der miundlichen Verhandlung am 4. April 2019, Beschreibung
und Zeichnungen gemal Patentschrift, mit der MalRgabe, dass
es in Absatz [0005] heil3en muss ,Anspriiche 1 und 6“ anstelle

von ,Anspriche 1 und 7*.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende hat den Antrag gestellt,

die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickzuweisen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

»L. Synchronring, bei dem eine Reibflache eines aus Metall in
Form des Synchronring hergestellten Substrats mit einer Karbon-
schicht beschichtet ist, wobei das Substrat aus einer Kupfer-Zink-
Legierung hergestellt ist, welche die folgenden Bestandteile ent-
halt:

60 bis 70% Cu,

4 bis 6% Al, oder 4 bis 6% Al und 3 bis 5% Mn, sowie

< 0,3% Fe,

<0,1% Si,

< 0,1% Pb,

< 0,2% Ni,

<0,3% Sn,

Rest Zn sowie unvermeidbare Verunreinigungen.”



Dem Anspruch 1 ist in der erteilten Fassung der nachfolgende Anspruch 7 neben-
geordnet:

.. Verwendung einer Kupfer-Zink-Legierung zur Herstellung
eines mit einer Karbonschicht beschichteten Synchronrings, wobei
die Kupfer-Zink-Legierung die folgenden Bestandteile enthalt:

60 bis 70% Cu,

4 bis 6% Al, oder 4 bis 6% Al und 3 bis 5% Mn, sowie

<0,3% Fe,

<0,1% Si,

< 0,1% Pb,

< 0,2% Ni,

<0,3% Sn,

Rest Zn sowie unvermeidbare Verunreinigungen.”

In der Fassung nach Hilfsantrag 1 ist in den unabhangigen Ansprichen 1 und 6
der Kupfer-Anteil auf 64 bis 66%, der Aluminium-Anteil in der ersten Alternative (a)
auf 4,7 bis 5,2% und der Mangan-Anteil in der zweiten Alternative (b) auf 3,5 bis

4 5% beschrankt worden.

Die Fassung nach Hilfsantrag 2 entspricht mit Ausnahme der Streichung der ers-
ten Variante (a) ansonsten der Fassung des Hilfsantrags 1. Die unabhangigen An-

spruche nach Hilfsantrag 2 lauten somit:

»L. Synchronring, bei dem eine Reibflache eines aus Metall in
Form des Synchronring hergestellten Substrats mit einer Karbon-
schicht beschichtet ist, wobei das Substrat aus einer Kupfer-Zink-
Legierung hergestellt ist, welche die folgenden Bestandteile ent-
halt:

64 bis 66% Cu,

4 bis 6% Al und 3,5 bis 4,5% Mn, sowie



< 0,3% Fe,
<0,1% Si,
< 0,1% Pb,
< 0,2% Ni,
<0,3% Sn,

Rest Zn sowie unvermeidbare Verunreinigungen.

6. Verwendung einer Kupfer-Zink-Legierung zur Herstellung
eines mit einer Karbonschicht beschichteten Synchronrings, wobei
die Kupfer-Zink-Legierung die folgenden Bestandteile enthalt:

64 bis 66% Cu,

4 bis 6% Al und 3,5 bis 4,5% Mn, sowie

< 0,3% Fe,

<0,1% Si,

< 0,1% Pb,

< 0,2% Ni,

<0,3% Sn,

Rest Zn sowie unvermeidbare Verunreinigungen.”

Bezlglich des genauen Wortlauts aller Anspriiche in den jeweiligen Fassungen

sowie der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulédssig. Sie hat auch inso-

weit Erfolg, als sie zu einer beschrankten Aufrechterhaltung des Patents fihrt.



1. Zum Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft einen Synchronring, dessen metallischer Grundkérper aus
einem Substrat einer vorgegebenen Kupfer-Zink-Legierung hergestellt und bei
dem eine Reibflache mit einer Karbonschicht beschichtet ist, sowie die Verwen-
dung der Kupfer-Zink-Legierung zur Herstellung eines mit einer Karbonschicht

beschichteten Synchronrings.

Im Stand der Technik sind aus Stahl hergestellte Synchronringe mit einer karbon-
beschichteten Reibflache bekannt. Diese zeichnen sich durch eine besonders
hohe Harte aus, erfordern jedoch zur Herstellung relativ teure Werkzeuge und
konnen deshalb erst ab relativ hohen Stiickzahlen rentabel hergestellt werden
(siehe Absatz [0002] der Streitpatentschrift).

Des Weiteren sind auch aus Kupfer-Zink-Legierungen hergestellte Synchronringe
bekannt, bei denen allerdings die Kupfer-Zink-Legierungen relativ teuer sind (vgl.
Absatz [0003]).

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt dem Streitpatent nach Absatz
[0004] die Aufgabe zugrunde, einen auch in Kleinserien kostengunstig herstellba-

ren Synchronring anzugeben, der den Anforderungen heutiger Getriebe genugt.

Gelost wird dies bei einem streitpatentgemal aufgebauten Synchronring durch
eine spezielle Zusammensetzung der Kupfer-Zink-Legierung, die sich einerseits
kostengunstig verarbeiten lasst und anderseits die Anforderungen bezuglich der
Reib- und Verschleil3werte, insbesondere der Harte, erfillt (vgl. Absatz [0007]).

Im vorliegenden Fall wird als Fachmann ein Diplomingenieur der Fachrichtung Ma-
schinenbau, der tUber eine mehrjahrige Berufserfahrung auf dem Gebiet der Ent-
wicklung und Fertigung von Synchronringen verfiigt, angesehen, der hinsichtlich

der Werkstoffauswahl einen Ingenieur der Fachrichtung Metall- oder Werkstoff-



-10 -

technik hinzuzieht. Ein solcher Fachmann bzw. ein solches Team wird dem An-
spruchswortlaut folgendes Verstandnis zu Grunde legen:

Der Synchronring besteht aus einem metallischen Substrat bzw. einem Ausgangs-
material, das zu einem Synchronring geformt ist. Dieser Synchronring weist eine
Reibflache auf, die karbonbeschichtet ist. Das Substrat selbst besteht aus einer
Kupfer-Zink-Legierung (,Messing“), die in den beanspruchten alternativen Zusam-
mensetzungen bestimmte Bestandteile ,enthalt”, die fur die geforderten Legie-
rungseigenschaften und Verarbeitung wesentlich sind. Zwar lasst hierbei der Be-
griff ,enthalten® fur sich allein betrachtet grundsatzlich offen, dass noch weitere
Bestandteile enthalten sein kdnnten, jedoch ergibt sich aus dem Gesamtkontext
der Streitpatentschrift, dass die Aufzahlung im Anspruch als abschlie3end anzu-
sehen ist. Diese Betrachtungsweise ergibt sich bereits daraus, dass die Aufzdh-
lung durch ,Rest Zn sowie unvermeidbare Verunreinigungen“ abgeschlossen wird.
Hierdurch wird namlich implizit zum Ausdruck gebracht, dass neben den genann-
ten Zusétzen so viel Zink als Rest hinzuzufigen ist, bis 100% erreicht sind. Diese
Auslegung wird insbesondere noch dadurch gestitzt, dass bei den in Tabelle 1
der Streitpatentschrift angefiihrten Versuchslegierungen die erfindungsgemalle
Legierung mit der Nummer 2460 die Summe aller konkret angefuhrten Soll-Legie-
rungsanteile genau 100% betragt; gleiches gilt auch fir die Legierung mit der
Nummer 2462. Die streitpatentgemal3e Legierung ,enthalt* somit abgesehen von
den aufgefiihrten Legierungsbestandteilen keine weiteren, die Legierungseigen-
schaften gezielt beeinflussende Elemente. Dabei ist unschéadlich, dass noch ,un-
vermeidbare Verunreinigungen“ enthalten sein kdnnen. Diese sind zwar uner-
wuinscht, werden jedoch aus wirtschaftlichen Grinden nicht komplett entfernt,
sondern toleriert, solange sie die Legierungseigenschaften nicht wesentlich beein-

trachtigen (s. a. EP-Zwischenentscheidung gemal Anlage B2, Punkt 1.3).

Die Argumentation der Einsprechenden, dass es sich im Patentanspruch um eine
offene, d. h. nicht abschlieBende Aufzdhlung handele, kann daher nicht Uberzeu-

gen und es ist auch kein Widerspruch in Verbindung mit dem erteilten Anspruch 6,
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der einen bevorzugten Zinkanteil vorgibt, erkennbar. Die Uberlegung der Einspre-
chenden auf Grundlage einer Addition der Minimal- und Maximalanteile (siehe Be-
schwerdeerwiderung, Tabellen auf Seite 5 und 8) zeigt namlich, dass auch hiermit
Legierungszusammensetzungen moglich sind, mit denen der Fachmann auf 100%
kommt, da 100% immer eingeschlossen ist. Die Schlussfolgerung der Einspre-
chenden, dass der Fachmann in den Féllen, in denen sich bei Addition weniger als
100% ergeben, die fehlenden Anteile durch Hinzuflgen weiterer Zusatze auf
100% zu erganzen, ist zwar denklogisch nachvollziehbar, jedoch nicht zwangslau-
fig erforderlich. So kann der Fachmann durch Variation der im Anspruch vorgege-
benen Zusatze innerhalb der angegebenen Bereiche die Legierung immer so ein-
stellen, dass er auf 100% kommt, ohne gezwungen zu sein, weitere, nicht
genannte Zusatze hinzufiigen zu missen oder in anderer Weise die Lehre des
Streitpatents zu verlassen (s. a. Schulte-Moufang Patentgesetz, 10. Auflage, § 34,
Rdn. 350 und Rdn. 351b). Dartiber hinaus ist bezuglich des Ansatzes der Einspre-
chenden anzumerken, dass die einzelnen Anteile immer auf eine Gesamtmasse
von 100% bezogen sind (s. a. Streitpatent, Absatz [0012]), sodass genau genom-
men die aufaddierten Anteile entsprechend zu gewichten waren. Damit weist die
streitpatentgeméafle Messinglegierung nur die im Anspruch genannten Bestand-
teile in den angegebenen Bereichen auf, wobei diese selbstverstandlich immer
100% ergeben.

Auch in den Unteransprichen des erteilten Patents sind jeweils Zusammenset-
zungen enthalten, die nicht in Widerspruch zu dem Anspruch 1 stehen. Die For-
mulierung der Unteranspriche, insbesondere Anspruch 6 des erteilten Patents,

widerspricht daher nicht der Auslegung des Anspruchs 1.

Abschliel3end ist noch zu beachten, dass die nur in geringen Mengen hinzuge-
fugten Elemente Eisen, Silizium, Blei, Nickel oder Zinn auch géanzlich entfallen
konnen, sodass im einfachsten Fall der Messinglegierung entweder nur Aluminium
oder Aluminium mit Mangan zugesetzt wird (siehe z. B. Legierungen 2457 bzw.
2460 in Tabelle 1 des Streitpatents).
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2. Das Patent hat in seiner erteilten Fassung nach Hauptantrag mangels erfin-
derischer Téatigkeit keinen Bestand (88 1 bis 5 PatG).

Der zweifellos gewerblich anwendbare Synchronring nach dem erteilten An-
spruch 1 ist unbestritten neu, da aus dem vorgelegten Stand der Technik kein
Synchronring mit einer karbonbeschichteten Reibflache hervorgeht, bei dem das

Substrat die beanspruchte Zusammensetzung aufweist.

Als néachstliegender Stand der Technik wird D1 angesehen, die einen gesinterten
Synchronring betrifft. Zur Vermeidung von Verschleil3 an der Reibflache, der ins-
besondere bei hochfesten Messinglegierungen auftritt (siehe Spalte 1, Zei-
len 49 1.), ist die Reibflache karbonbeschichtet (siehe Figur 3, Bez. 12, i. V. m.
Text in Spalte 4, Zeilen 8 bis 12). Somit offenbart D1 einen Synchronring mit dem
streitpatentgemafen Aufbau, wobei das Substrat aus einer Messing- bzw. Kupfer-
Zink-Legierung besteht (siehe Seite 4, 2. Absatz); genauere Angaben Uber die Zu-
sammensetzung der Kupfer-Zink-Legierung gehen aus D1 allerdings nicht hervor.

Dies ist insoweit von den Beteiligten unbestritten.

Hiervon ausgehend besteht fir den Fachmann die Veranlassung, eine geeignete
Kupfer-Zink-Legierung auszuwdahlen, wenn er die Lehre der D1 umsetzen bzw.
den Synchronring der D1 nacharbeiten mdchte. Bei der Auswahl einer solchen
Legierung wird er auf Kupfer-Zink-Legierungen zuriickgreifen, die bereits fir Syn-
chronringe verwendet werden und damit erfahrungsgemalf fur die dort spezifisch
auftretenden Belastungen geeignet sind. Dartiber hinaus wird er selbstverstandlich
im Hinblick auf die Herstellkosten darauf achten, dass die Legierung maoglichst
kostengunstig ist. Als mdgliche, d. h. fur einen Synchronring verwendbare Mes-
singlegierung geht aus D4, Tabelle 3, mit der Nummer 18 eine Messinglegierung
hervor, die sich durch eine sehr einfache Zusammensetzung mit nur drei Be-
standteilen, namlich 66% Cu (,Rest"), 29,5% Zink und 4,5% Aluminium, auszeich-
net und damit der streitpatentgeméaflRen Zusammensetzung in der ersten Ausge-

staltungsform entspricht. Auf Grund ihrer einfachen Zusammensetzung ist diese
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Legierung zum einen preiswert (vgl. auch Streitpatentschrift, Absatz [0015], zweite
Halfte), zum anderen belegt die Heranziehung als ,Vergleichs-Synchronring” in
D4, dass der Fachmann diese Legierung als Ausgangsmaterial flr einen Syn-
chronring grundsatzlich in Betracht zieht. Der Einwand der Patentinhaberin, dass
der Fachmann auf Grund der negativen Beurteilung in Bezug auf die Rissbildung
von einer Verwendung der Vergleichslegierung Nr. 18 abgehalten oder zumindest
weggefuhrt werde, vermag letztlich nicht durchzugreifen. So wird der Fachmann
diesen Hinweis zunachst nicht ignorieren, sondern die D4 naher im Hinblick darauf
betrachten, worauf diese Beurteilung beruht. Dabei erkennt er, dass D4 einen ein-
stuckigen Synchronring aus einer hochfesten Messinglegierung betrifft, wobei die-
ser Synchronring Uber eine hohe Verschleil3festigkeit an den in Kontakt kommen-
den Flachen, d. h. insbesondere an den Reibflachen, verfligen soll (vgl. Seite 2,
Zeilen 3 bis 5). Hierzu weisen die Versuchsringe an den Verschlei3flachen auf-
wandig hergestellte Oxidfiimschichten auf (siehe Seite 5, 1. Absatz und An-
spruch 1), deren Standfestigkeit in Standzeittests mit einer erhéhten Kraft auf den
verjingten Kegel, d. h. auf die Reibflache, getestet worden ist (siehe Seite 11, Zei-
len 6 bis 21). Somit betrifft D4 eine ganzlich andere Problematik und Bauweise,
die bei der Bauweise nach D1, bei der die Reibflache mit einer separaten Karbon-
schicht als Verschleil3schutz ausgestattet ist, nicht relevant ist. Damit stellt dieses,
unter anderen Voraussetzungen und Einsatzbedingungen getroffene Ergebnis fur

den Einsatz bei dem Synchronring der D1 keinen Hinderungsgrund dar.

Zusammenfassend betrachtet ist somit die Verwendung der Messinglegierung des
svergleichs-Synchronrings” Nr. 18 der D4 fur einen Synchronring bekannt und aus
Kostengrinden auch als gunstiges Ausgangsmaterial fir den Synchronring der D1
nahegelegt, wobei wie zuvor dargelegt keine Umstande feststellbar sind, die deren
Anwendung bei den hier vorliegenden Randbedingungen aus fachlicher Sicht als

untunlich erscheinen lassen.
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Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist somit in seiner ersten Ausgestal-
tungsvariante nicht patentfahig, womit auch der gesamte Anspruch 1 keinen Be-
stand hat (siehe BGH GRUR 1997, 120 — Elektrisches Speicherheizgerat).

Aus den gleichen Grinden wie zuvor ausgefuhrt ist die Verwendung der bean-
spruchten Kupfer-Zink-Legierung nach dem erteilten Anspruch 7 ebenso nicht

patentfahig.

3. Die Fassung der Anspriche nach Hilfsantrag 1 ist zuléssig, jedoch ist der
Hilfsantrag 1 mangels erfinderischer Tatigkeit seiner Gegenstande weiterhin nicht
gewahrbar (88 1 bis 5 PatG).

Im Hilfsantrag 1 sind die Gegenstande des Anspruchs 1 und des Anspruchs 6 in
zulassiger Weise durch die Aufnahme von bevorzugten Legierungsbereichen aus

den erteilten Anspriichen 3 und 5 beschrankt worden, sodass nunmehr

64 bis 66% Cu und
(@) 4,7 bis 5,2% Al oder (b) 4 bis 6% Al und 3,5% bis 4,5 Mn

in der streitpatentgeméafien Kupfer-Zink-Legierung enthalten sind.

Die Zusammensetzung gemal der Variante (a) unterscheidet sich allerdings nur
marginal von der Zusammensetzung des Vergleichs-Synchronrings Nr. 18 der D4,
der neben 66% Cu und 29,5% Zn 4,5% Al aufweist. Die geringfligige Abweichung
von 0,2% im Aluminium-Gehalt kann keine erfinderische Tatigkeit begrinden,
zumal im Stand der Technik bei Kupfer-Zink-Legierungen fur die Verwendung bei
Synchronringen weite Bereiche fur die Aluminium-Anteile, die auch nicht einheit-
lich sind, von 2 bis 8% (D4) bzw. 0 bis 6% (D6) durchaus ublich und Anpassungen
in diesem Bereich bzw. in dieser GrofRenordnung, beispielsweise zur Steigerung

der Festigkeit der Legierung, je nach ihrer spezifischen Anwendung fachmannisch
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sind. Dartber hinaus sind im Streitpatent auch keine besonderen Wirkungen fir
diesen Bereich offenbart, die eine erfinderische Tatigkeit begrinden kdonnten.

Damit sind Anspruch 1 und Anspruch 6, der die Verwendung einer derartigen Kup-
fer-Zink-Legierung betrifft, in der Variante (a) des Hilfsantrags 1 mangels erfinderi-
scher Téatigkeit nicht gewahrbar.

4. Die Fassung der Anspriche nach Hilfsantrag 2 ist ebenfalls zuldssig und
die damit beanspruchten Gegenstande sind patentfahig (88 1 bis 5 PatG).

Im Hilfsantrag 2 ist der beanspruchte Gegenstand nur auf die Variante (b) des als
zuldssig erachteten Hilfsantrags 1 gerichtet, wobei sich diese von der als nicht
erfinderisch beurteilten Variante (a) dadurch unterscheidet, dass neben 4 bis 6%

Aluminium noch 3,5 bis 4,5% Mangan enthalten sind.

Hinweise oder Anregungen dahingehend, eine Kupfer-Zink-Legierung mit den nun
beanspruchten Bestandteilen und Konzentrationen fir das streitpatentgeméiie

Substrat auszuwahlen, finden sich im vorliegenden Stand der Technik nicht.

So weist von den vielen in D4 vorgeschlagenen Legierungen lediglich der Syn-
chronring mit der Nummer 24 den beanspruchten Mangan-Anteil von 4,2% auf
(siehe Tabelle 2); allerdings sind hierbei noch viele weitere Elemente wie 2,1% Sn,
2,1% Co, 1,3% Ni und 2,6% Ti enthalten, die von der streitpatentgemal3en Zu-

sammensetzung wegfuhren.

Die von der Einsprechenden angefiihrten Kombinationen D1 mit D6, D6 mit D1
und D1 mit D3 fuhren ebenfalls nicht in naheliegender Weise zum Streitgegen-

stand.
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So basiert die Lehre der D6 darauf, eine verschleil3bestandige Messinglegierung
anzugeben, die sich fur einen (einstickigen) Synchronring eignet (siehe Absatz
[0004]). Hierfur ist als unabdingbarer Legierungs-Bestandteil Phosphor enthalten
(siehe Anspruch 1), der ausdricklich im Hinblick auf einen hohen Verschleil3wi-
derstand hervorgehoben wird (siehe insb. Absatz [0006]). Hierliber vermag auch
die von der Einsprechenden hervorgehobene Textpassage in Absatz [0011] nicht
hinweg zu tduschen. In diesem Absatz wird zwar beschrieben, dass es im Hinblick
auf eine geringere Schlackenbildung vorteilhaft ist, héhere Phosphoranteile durch
hohere Anteile von Aluminium zu ersetzen bzw. auszugleichen. Dies bedeutet
jedoch keinen génzlichen Verzicht auf Phosphor und ist auch nicht als Anregung
in dieser Richtung aufzufassen. Vielmehr soll ein Kompromiss zwischen den
erwinschten Legierungseigenschaften (hohe Verschleil3bestandigkeit) und guter
Herstellbarkeit (geringe Schlackenbildung) gefunden werden, woflr ein Phosphor-
anteil von 1,5 bis 3% und ein Aluminiumanteil von 3 bis 6% als vorteilhaft angese-
hen wird (siehe Absatz [0011]), letzter Satz).

Da die Messinglegierung der D6 also zwingend Phosphor enthalt, der allerdings
nicht in der streitpatentgeméafen Legierung enthalten ist, kann D6 nicht zu einer
streitpatentgemalRen Zusammensetzung der Kupfer-Zink-Legierung hinfihren

bzw. eine solche fur die Herstellung des Synchronrings gemaf der D1 nahelegen.

Und auch der alternative Ansatz, dass der Fachmann ausgehend von D6 zum
Gegenstand des Anspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 2 gelangt, indem er der D1 die
Anregung entnimmt, zur Verschleil3bestandigkeit eine karbonbeschichtete Reibfla-
che vorzusehen, vermag auf Grund der jeweiligen Problem- bzw. Aufgabenstel-
lungen in D1 bzw. D6 nicht zu Gberzeugen. So liegt der D6 die Aufgabe zugrunde,
eine verschleiBbestandige Messinglegierung anzugeben, die sich insbesondere
fur einen (einstlickigen) Synchronring eignet (siehe oben); eine Anregung dahin-
gehend, anstelle einer geeigneten Legierung eine alternative Bauweise fir einen

Synchronring, bei der die Legierung ohne Phosphor auskommt, zu suchen, l&asst



-17 -

sich D6 jedoch nicht entnehmen und beruht auf einer ex-post-Betrachtung in
Kenntnis der Erfindung.

Schliel3lich offenbart die im Jahre 1940 patentierte D3 eine Kupfer-Zinklegierung,
welche die streitpatentgemale Zusammensetzung auf Grund ihrer breiten Berei-
che, konkret 50 bis 70% Cu, 2 bis 8% Al, 3 bis 10% Mn und 0,05% bis 1,5% Si,
mit umfasst (siehe Anspruch 1). Diesem Patent liegt der Kerngedanke zugrunde,
als Ersatz fur teure Kupfer-Zinnlegierungen (,Bronze*) Kupfer-Zinklegierungen
anzugeben, die sich auf Grund ihrer guten Gleiteigenschaften, insbesondere flr
auf Gleitung beanspruchte Maschinenteile wie Lagerbuchsen etc. eignen (siehe
Seite 2, Zeilen 14 bis 24). Eine Anregung im Hinblick auf eine Verwendung bei
Synchronringen, deren Einsatz zum damaligen Anmeldezeitraum noch nicht so
gebrauchlich war, ist nicht entnehmbar. Somit wird der Fachmann auf Grund der
Tatsache, dass bei der Bauweise der D1, bei der die Reibflache karbonbeschich-
tet ist, die Gleiteigenschaften nicht im Vordergrund stehen, in Anbetracht der vor-
liegenden Aufgabenstellung, eine glinstige, leicht zu verarbeitende Messinglegie-
rung mit guten Festigkeitswerten zu finden, nicht zur D3 hingefuhrt. Davon abge-
sehen dirfte es bereits unwahrscheinlich sein, dass er die doch schon relativ alte
D3 Uberhaupt in seine Auswahl mit einbezieht, da er eher auf aktuelle Legierun-
gen aus dem Stand der Technik zugreifen wird, deren Eignung fir Synchronringe
bekannt ist. Dartiber hinaus musste er bei D3 zudem noch die einzelnen Anteile
gezielt an die streitpatentgemalien Bereiche anpassen, um zur streitpatentgema-
Ben Zusammensetzung der Messinglegierung zu gelangen. Aus diesen Grinden
ist es nicht nahegelegt, dass der Fachmann in Zusammenschau von D1 mit D3

zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 gelangt.

Auch der weitere Stand der Technik, der von der Einsprechenden in der mundli-
chen Verhandlung nicht weiter herangezogen worden ist, kann keine Hinweise
liefern, die in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 2 fuhren.
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Somit ist der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 gewahrbar.

Gleiches gilt fur die Verwendung einer solchen Kupfer-Zink-Legierung gemafd An-

spruch 6, wobei sich die zuvor geflihrte Argumentation hierauf Gbertragen lasst.

5. Mit den gewahrbaren Patentanspriichen 1 und 6 haben auch die jeweils

hierauf riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 5 bzw. 7 bis 10 Bestand.

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 gertugt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austbung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit 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 ausdrticklich oder stillschweigend zu-
gestimmt 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.
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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schrift-

lich einzulegen.

Ganzenmdller Bayer Kilest Richter

pré/Fa
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