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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 4. Februar 2008
Uber die Zurickweisung des Einspruchs gegen das
Europaische Patent Nr. EP 1 132 642, unter gleich-
zeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr, am
29. Marz 2008 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begrindung wurde zusammen mit der Beschwerde eingereicht.

. Im Beschwerdeverfahren wurden u.a. folgende Beweismittel
genannt:
D1: JP-A-07 248 019;
D3: GB-A-1 020 799;
D12: Vol ltextausdruck von D1 mit Computeribersetzung
in English

1. Am 23. Marz 2010 fand eine mundliche Verhandlung vor der

Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefuhrerin beantragte die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufzuheben und das Europaische

Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Beschwerde zurickzuweisen oder das Patent auf der
Grundlage der Hilfsantrage 1 oder 2, eingereicht wahrend
der mundlichen Verhandlung, aufrechtzuerhalten.

AV Anspruch 1 wie erteilt lautet:

"Gummilager mit einem Innenteil (1), einer Aul3enhilse (2)

und einem Elastomerkorper (3) zwischen Innenteil und
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AuRenhilse, wobei der separat gefertigte Elastomerkorper
(3) gleirtend auf das Innenteil (1) aufgesetzt ist,
dadurch gekennzeichnet,

(A) dass das Innenteil (1) zumindest abschnittsweise
eine spharische Aullenoberflache und die Aullenhilse (2)
eine zugeordnete, weitestgehend konstant beabstandete
spharische Innenoberflédche ausweist, zwischen denen der
Elastomerkérper (3) angeordnet ist, wobeil das
zylindrische Innenteil (1) etwa mittig in eine
spharische Geometrie uUbergeht, wobeil beidseitig der
spharischen Geometrie an dem Elastomerkérper (3) jeweils
mindestens eine umlaufende Ringdichtung (3a, 3b)
ausgebildet ist, die an den zylindrischen Abschnitten
des Innenteils (1) anliegt, und

(B) dass die zweiteilige AuBBenhiilse (2) den
Elastomerkérper (3) formschlissig aufnimmt und/oder

(C) das zweiteilige Innenteil (1) aus einem
zylindrischen ersten Bauteil (l1a) besteht, auf das ein
mit einer spharischen AulRenoberfldche versehenes zweiltes
Bauteil (1b) aufgebracht ist.™

Die Bezeichnungen A, B und C sind von der Kammer

hinzugefugt worden.

Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemall Hauptantrag durch den Zusatz, dass die
zweiteilige AuBRenhilse den Elastomerkorper in
Unfangsrichtung formschlissig aufnimmt.

Anspruch 1 gemdl Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von
Anspruch 1 gemadl Hauptantrag durch die zusatzlichen
Merkmale wonach
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"die Aullenhulse eine strukturierte Innenoberflache
aufweist, Vertiefungen in die Innenoberflache der
Aulenhiulse eingebracht sind, sodass sich der
Elastomerkorper In diese Vertiefungen eindricken kann,
wodurch die Relativbewegung zwischen dem Elastomerkorper
und der diesen aufnehmenden AufRenhilse wirksam
verhindert wird und die Gleitbewegung nur zwischen dem

Innenteil und dem Elastomerkdrper stattfindet'.

Zur Stutzung ithres Antrags hat die Beschwerdefihrerin im

Wesentlichen folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag

D1/D12 offenbare ein gattungsgemdfles Gummilager mit
allen unter (A) genannten Merkmalen des erteilten
Anspruchs 1 und dem unter (B) genannten Merkmal, wonach
die AulRenhilse den Elastomerkdrper formschliussig
aufnimmt. Der Anspruchswortlaut betreffe namlich einen
nicht naher spezifizierten Formschluss, unter den auch
der in D1/D12 gezeigte Formschluss in axialer Richtung
falle.

Somit unterscheide sich der Gegenstand des Anspruchs 1
vom Gummilager gemdfR D1/D12 lediglich dadurch, dass die
AuRenhilse zweiteilig ausgebildet ist.

Die durch die Vorrichtung nach Anspruch 1 zu ldsende
Aufgabe konne daher darin gesehen werden, das bekannte
Gummilager so zu modifizieren, dass die Montage

vereinfacht wird.
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Der Fachmann wirde zur LOsung dieser Aufgabe D3 in
Betracht ziehen, da sie ein Gummilager offenbare, das
eine ahnliche Bauart zeige, wie das gemall D1. Zwar sei
der Elastomerkodrper im Lager gemall D3 unter Vorspannung
eingebaut, doch schlielle dies nicht zwingend die iIm
Streitpatent beanspruchte Moglichkeit eines Gleitens

zwischen dem Elastomerkédrper und dem Innenteil aus.

Da D3 auf Seite 2, Zeilen 57 bis 74 dazu anrege, die
AuBenhiulse beil Bedarf zur einfacheren Montage aus zwei
komplementadren Halften zu fertigen, sei es fiur den
Fachmann naheliegend auch die AuBBenhilse des Gummilagers
gemall D1/D12 zweiteilig auszubilden, wobei er

zwangslaufig zum Gegenstand des Anspruchs 1 gelange.

Deswegen beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

b) Hilfsantrage

Die Hilfsantrage seien verspatet vorgebracht worden und
stellten eine Uberraschende Wende des Verfahrens dar.
Deswegen sollten sie nicht in das Verfahren zugelassen

werden.

Die Beschwerdegegnerin hat den Ausfihrungen der
Beschwerdefihrerin widersprochen und hat im Wesentlichen
folgendes vorgetragen:

a) Hauptantrag
D1/D12 offenbare in der Tat ein gattungsgemalles

Gummilager mit den unter (A) genannten Merkmalen. Sie

offenbare jedoch weder, dass die AuBBenhilse zweiteilig
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ausgebildet ist, noch dass die Aullenhilse den
Elastomerkorper formschlissig aufnimmt, wie es das
Merkmal B verlange.

Aus dem Absatz [0011] des Streitpatents sei namlich zu
entnehmen, dass unter dem Begriff "formschlissig"™ ein
Formschluss in allen Richtungen d.h. in Axial-, in
Radial- und in Umfangsrichtung zu verstehen sei. D1
offenbare jedoch nur einen Formschluss in axialer

Richtung, aber nicht in Umfangsrichtung.

Ausgehend von D1/D12 liege dem Patent die Aufgabe
zugrunde, Relativbewegungen zwischen dem Elastomerkdrper
und der AuB3enhilse zu verhindern und die Montage des

Gummi lagers zu vereinfachen.

Zur Losung dieser Aufgabe wirde der Fachmann D3 nicht
bericksichtigen, da der Elastomerkérper hier unter
Vorspannung eingebaut sei und kein Gleiten des
Elastomerkérpers auf dem Innenteil vorgesehen sei. Aber
selbst wenn der Fachmann D3 bericksichtigen sollte,
kénne sie 1hn nicht zum Patentgegenstand fuhren.

D3 beschreibe zwar auf Seite 2, Zeilen 70 bis 74 eine
zweiteilige Bauweise der AulRenhilse eines Gummilagers,
jedoch seir diese Textpassage Im Zusammenhang mit den
vorhergehenden Zeilen 61 bis 70 zu verstehen, aus denen
klar hervorgehe, dass die zweiteilige Form nur dann
eingesetzt werden solle, wenn eine hodhere radiale
Vorspannung gewinscht sei. Deswegen wirde der Fachmann
die Lehre der D3 nicht iIn Betracht ziehen, um das

Gummi lager gemalR D1 so weiterzubilden, dass dessen
Montage vereinfacht wird.
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Folglich beruhe der Gegenstand des erteilten Anspruchs

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

b) Hilfsantrage

Die Hilfsantrage seien nicht als verspéatet vorgebracht
zu bewerten, weil sie als eine Reaktion auf die
Auffassung der Kammer eingereicht wurden, die erst
wahrend der mundlichen Verhandlung klar zum Ausdruck kam.
Die eingereichten Hilfsantrage stellten lediglich ein
Merkmal klar, das ohnehin im Lichte der Beschreibung zu
lesen gewesen sei. Ferner sei von vornherein in der
Anmeldung erkennbar gewesen, dass die eingefiugten
Merkmale erfindungswesentlich seien, so dass ihre
Aufnahme keine Uberraschung fur die Beschwerdefihrerin

darstellen konne.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Hauptantrag

2.1 Den nachsten Stand der Technik bildet D1/D12. Sie zeigt
unstrittig (siehe Figuren 1c und 2c¢)

ein Gummilager mit einem Innenteil (30), einer
Aullenhtlse (10) und einem Elastomerkdrper (20) zwischen
Innenteil und Aul3enhilse, wobei der separat gefertigte
Elastomerkdrper (20) gleitend auf das Innenteil (30)
aufgesetzt i1st, wobei dass das Innenteil (30) zumindest
abschnittsweise eine spharische Aufllenoberflache und die
Aullenhilse (10) eine zugeordnete, weiltestgehend konstant
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beabstandete spharische Innenoberflache ausweist,
zwischen denen der Elastomerkorper (20) angeordnet ist,
wobeil das zylindrische Innenteil (30) etwa mittig in
eine spharische Geometrie (32) ubergeht, wobei
beidseitig der spharischen Geometrie an dem
Elastomerkorper (20) jeweils mindestens eine umlaufende
Ringdichtung (seal lip 29) ausgebildet ist, die an den

zylindrischen Abschnitten des Innenteils (30) anliegt.

Ferner offenbart D1 auch, dass die Auenhilse den
Elastomerkérper formschlissig aufnimmt. Es ist namlich
z.B. aus Figur 2c zu entnehmen, dass die gebogene
AuRenhilse 10 den Elastomerkdrper zumindest in axialer

Richtung durch Formschluss festhalt.

Die Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach der
Anspruchswortlaut einen Formschluss auch in
Umfangsrichtung vorsehe, kann aus folgenden Grinden
nicht gefolgt werden. Unter einem Formschluss versteht
der Fachmann eine Verbindung zwischen zweil Teilen, bei
der mindestens iIn einer Richtung die Relativbewegung
zwischen den Teilen durch die spezifische Form der Teile
unterbunden ist, wobei eine Relativbewegung in die
anderen Richtungen moglich sein kann, wie es am Beispiel
der Keilwellen und Gleitfeder (die klassische
Formschlisse bilden) ersichtlich ist. Folglich definiert
der Anspruchswortlaut nicht einmal implizit einen
Formschluss in alle Richtungen und i1nsbesondere nicht iIn
Unfangsrichtung. Auch Absatz [0011] der Beschreibung
widerspricht dieser Auffassung nicht, denn dort wird
lediglich ausgefihrt, dass eine strukturierte
Innenoberflache eingesetzt werden kann um den
Formschluss zu ermoglichen. Diese Ausfuhrungsform, die

in der Tat eine Relativbewegung zwischen Elastomerkérper
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und AuBBenhilse auch i1n Umfangsrichtung unterbindet, ist
aber lediglich als fakultative Mallhahme beschrieben und
kann nicht als die einzig mogliche Ausgestaltung des
Formschlusses gemél} Anspruchswortlaut betrachtet werden.
Folglich kann der im erteilten Anspruch benutzte
Ausdruck "formschlissig"™ auch im Lichte der Beschreibung
nicht so interpretiert werden, dass die Relativbewegung
in allen Richtungen und insbesondere in Umfangsrichtung

unterbunden werden soll.

Folglich unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 von D1 lediglich dadurch, dass die

AuBenhilse zweiteilig ausgebildet ist.

Die durch das Gummilager nach Anspruch 1 zu lésende
Aufgabe kann daher darin gesehen werden, das aus D1/D12
bekannte Gummilager so weiterzubilden, dass eine

einfachere Montage ermoéglicht wird.

Zur Losung der gestellten Aufgabe wirde der Fachmann D3
schon deshalb in betracht ziehen, weil sie ein dhnliches
Gummi lager offenbart, wie es in Anspruch 1 definiert ist.
Der Argumentation der Beschwerdegegnerin, wonach der
Fachmann die Lehre der D3 nicht bericksichtigen wirde,
weill diese Entgegenhaltung durch die radiale Vorspannung
das Gleiten des Elastomerkorpers auf dem Innenteil
ausschlielle, kann nicht gefolgt werden. Wie aus dem
Streitpatent selbst zu entnehmen ist, unterbindet eine
Vorspannung des Elastomerkodrpers nicht zwingend die
Relativbewegung zwischen thm und dem Innenteil. Im
abhdngigen Anspruch 2 des Streitpatents wird namlich
vorgeschlagen, dass die Aulienhilse den Elastomerkorper
unter einer Vorspannkraft aufnimmt. Da dieser Anspruch

von Anspruch 1 abhéngig ist, der festlegt, dass der
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Elastomerkorper gleitend auf das Innenteil aufgesetzt
Ist, ist davon auszugehen, dass die Vorspannung eine
Relativbewegung zwischen den beiden Teilen nicht
ausschliel3t.

Auf Seite 2, Zeilen 70 bis 74 beschreibt D3, dass eine
AuBBenhilse aus zweir komplementaren Teilen gefertigt
werden kann. Es ist zwar richtig, dass die zweiteilige
Ausgestaltung deshalb vorgeschlagen wird, um ein
Verspannen des Elastomerkorpers zu erméglichen. Fir den
Fachmann ist es jedoch offensichtlich, dass ein solches
zweiteiliges AuBBenteil auch eine einfachere Montage des
Lagers ermoglicht. Deswegen ist es fur ihn naheliegend,
die Lehre der D3 auf das Gummilager gemall D1 anzuwenden,
um die gestellte Aufgabe zu Idsen und somit ohne
erfinderisch tatig zu werden zum Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents zu gelangen. Deswegen
beruht der Gegenstand der ersten Alternative des

Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrage

Die Hilfsantréage sind erst wahrend der mundlichen
Verhandlung und somit verspéatet eingereicht worden. Es
liegt daher im Ermessen der Beschwerdekammer diese
Antréage zuzulassen oder nicht. Beil der Beurteilung der
Zulassigkeit sind gemall Artikel 13 (1) VOBK insbesondere
der Stand des Verfahrens und die Komplexitadt des neuen
Vorbringens zu beriucksichtigen.

Im vorliegenden Fall wurden beide Hilfsantrage erst nach
der Verkindung der Auffassung der Beschwerdekammer zur
Patentfahigkeit des Hauptantrags eingereicht, also kurz

vor dem Ende der mindlichen Verhandlung. Die Beschwerde-
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gegnerin tragt vor, dass diese Antrage als Reaktion auf
die i1hr erst zu diesem Zeitpunkt bewusst gewordene
Auffassung der Kammer zu werten seien und deswegen 1in
das Verfahren zugelassen werden sollten. Die Kammer
hatte jedoch schon in dem mit der Ladung zur mundlichen
Verhandlung verschickten Bescheid klargestellt, dass im
Rahmen der mundlichen Verhandlung die Frage der
erfinderischen Tatigkeit des erteilten Anspruchs 1 auf
der Basis der D1 und D3 diskutiert werden sollte, so
dass die Beschwerdegegnerin ausreichend Zeit hatte, sich
auf einen moglichen negativen Ausgang der Diskussion
einzustellen. Deswegen kann das Einreichen der
Hilfsantrage nicht als Reaktion auf eine unvorhersehbare

Wendung des Verfahrens betrachtet werden.

Die Beschwerdegegnerin brachte auflerdem vor, dass die in
Anspruch 1 gemdfR den Hilfsantragen aufgenommenen

Merkmale lediglich eine Klarstellung des erteilten
Anspruchs 1 darstellten, und dass aus der Beschreibung
klar sei, dass diese Merkmale erfindungswesentlich seien,
und die Anderungen somit nicht zu einem komplexen neuen

Sachverhalt fuhrten.

Das i1n Anspruch 1 gemdfl Hilfsantrag 1 hinzugefugt
Merkmal , wonach der Formschluss "in Umfangsrichtung™
ausgebildet sein solle, ist - wie von der Beschwerde-
gegnerin selbst zugestanden wurde - nirgendwo expressis
verbis i1n der urspriunglichen Patentanmeldung zu finden.
Schon deswegen kann dieses Merkmal nicht als eine
Klarstellung des Wortlauts des erteilten Anspruchs,
geschweige denn als Aufnahme eines erfindungs-
wesentlichen Merkmals betrachtet werden.
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Im Gegensatz hierzu ist das in Anspruch 1 gemald
Hilfsantrag 2 hinzugefiugte Merkmal zwar aus der
Beschreibung (siehe Spalte 2, Zeilen 19 bis 28)
entnommen worden, beschreibt aber eine besondere
Ausfuhrungsform der AulBenhulse. Da dieses Merkmal in
keinem einzigen der erteilten Unteransprichen, die den
Gegenstand des Schutzbegehrens enthalten sollen,
vorkommt, konnte es nicht als erfindungswesentlich
erkannt werden und fuhrt somit zu einer unvorhersehbaren
Wende des Verfahrens. Die Berlcksichtigung dieses
Hilfsantrags wirde daher zwangslaufig zu einer
Verfahrensverzoégerung fuhren, da die Kammer und die

andere Partei nicht darauf vorbereitet waren.

Da die Antrage zu einem aullerst spaten Zeitpunkt des
Verfahrens eingereicht wurden, nicht als einfache
Klarstellung aufgefasst werden kénnen und
unvorhersehbare Anderungen des beanspruchten Gegenstands

darstellen, werden sie nicht In das Verfahren zugelassen.

C3320.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
V. Commare T. Kriner

C3320.D



