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Batterieliberwachungsgerat

1. Der Zurickweisungsgrund des ,unklaren Patentanspruchs” ist im Patentgesetz nicht vor-
gesehen. Er kann insbesondere nicht aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG abgeleitet werden. Der
Sinngehalt der Merkmale von Patentanspriichen ist aus der Sicht des angesprochenen
Fachmanns auszulegen, um den beanspruchten Gegenstand fiir die nachfolgende Uber-
prifung auf Patentfahigkeit festzulegen.

2. Im Priufungsverfahren sind die vom Anmelder beantragten Patentanspriiche nach den
gleichen Grundsatzen auszulegen, wie sie flr Patentanspriiche im Einspruchs-, Nichtig-
keits- und Verletzungsverfahren gelten.



BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 33/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 004 488.9

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Dezember 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der
Richter Dr. Egerer, Dr. Kortbein und Dr. Wismeth



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse G 01 R des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 14. Juli 2008 wird aufge-

hoben.

2. Die Sache wird zur anderweitigen Entscheidung tber die
Patentanmeldung 10 2007 004 488.9 an das Deutsche Patent- und

Markenamt zuriickverwiesen.

Grinde

Die Anmelderin reichte am 19. Januar 2007 beim Deutschen Patent- und Marken-

amt die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

,Batterielberwachungsgerat und Verfahren zur Bestimmung einer
aktuellen KenngroRe fur einen aktuellen Zustand einer elektro-

chemischen Speicherbatterie”

ein und stellte mit dem Antrag auf Erteilung eines Patentes gleichzeitig Prufungs-

antrag.

Mit Beschluss vom 14. Juli 2008 wies die Prufungsstelle fir Klasse G 01 R des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung wegen fehlender Patentfahig-
keit auf Grund des § 48 PatG nach Anhorung zurtick. Die der Anmelderin zuge-
sandte Ausfertigung tragt falschlicherweise das Datum vom 8. Juli 2008. Die Zu-

stellung des Beschlusses erfolgte am 14. August 2008.



Die Patentanmeldung weist 31 Patentanspriiche auf. Die unabhangigen urspriing-

lichen Patentanspriche 1, 13, 14 und 31 lauten:

13.

14.

Verfahren zur Bestimmung einer KenngréRe flr einen aktuellen Zustand einer
elektrochemischen Speicherbatterie, gekennzeichnet durch Ermitteln einer ak-
tuellen KenngréRe fur den auf ein aktuelles Zeitintervall bezogenen aktuellen
Zustand der Speicherbatterie in Abhangigkeit von der in der Vergangenheit fur
dieselbe Speicherbatterie bestimmte KenngréRe derselben Art und mindestens
einem weiteren Parameter flr eine aktuelle Betriebsbedingung, und Bestim-
mung der Kenngréfle fur den aktuellen Zustand der elektrochemischen Spei-
cherbatterie in Abhangigkeit von der fur das aktuelle Zeitintervall ermittelten ak-
tuellen Kenngréfe.

Einrichtung zur Bestimmung einer NenngréRe fur einen aktuellen Zustand einer
elektrochemischen Speicherbatterie mit einer Recheneinheit, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Recheneinheit zur Durchflihrung des Verfahrens nach einem

der vorhergehenden Anspriche eingerichtet ist.

Computerprogramm mit Programmcodemitteln, dadurch gekennzeichnet, dass
die Programmcodemittel zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem der An-
spriche 1 bis 12 eingerichtet ist, wenn das Computerprogramm auf einem

Rechner ausgefuhrt wird.



31. Batterielberwachungsgerat zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem der
vorhergehenden Anspriche mit einer Einheit zur Messung von BetriebsgroRen
einer Speicherbatterie und mit einer Recheneinheit zur Ermittlung von Parame-
tern fur aktuelle Betriebsbedingungen und Bestimmung der aktuellen Kenngré-
Re fur den aktuellen Zustand der Speicherbatterie in Abhangigkeit von in der
Vergangenheit fur dieselbe Speicherbatterie bestimmten KenngréRen derselben
Art und mindestens einem weiterem Parameter fur eine aktuelle Betriebsbedin-

gung.

Der Unteranspruch 2 lautet:

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch

a) Bestimmen von differenziellen KenngréRen (AWL) jeweils fur ein Zeitinter-
vall (At) in Abhangigkeit von mindestens einem Parameter flr die Be-
triebsbedingung im Zeitintervall (At) und von dem aktuellen Wert einer in-
tegralen KenngréRRe (WL);

b) Aufsummieren der fur die Zeitintervalle (At) Uber die bisherige Lebenszeit
bestimmten gewichteten differenziellen KenngroRen (AWL), um den aktu-
ellen Wert der integralen KenngroRRe (WL) als Kenngréfe fur den aktuellen
Zustand der Speicherbatterie zu erhalten, und

c) fortlaufendes Wiederholen der Schritte a) und b) wahrend der Lebenszeit
der Speicherbatterie.

Die Prufungsstelle stellte im Prifungsverfahren in ihrem einzigen Bescheid vom
24. Oktober 2007 fest, dass der Patentanspruch 1 und die Erfindung nicht den

Bestimmungen geniige, wonach



)] in den Patentanspriichen anzugeben ist, was als patentféahig
unter Schutz gestellt werden soll (8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG),

i) im ersten Patentanspruch (Hauptanspruch) die wesentli-
chen Merkmale der Erfindung anzugeben sind (8 9 Abs. 4
PatV) und

iii) die Erfindung so deutlich und vollstandig offenbart sein
muss, dass ein Fachmann sie ausfilhren kann (§ 34
Abs. 4 PatG).

Die Prifungsstelle begrindet dies damit, dass der urspriingliche Patentanspruch 1
im Widerspruch zur angegebenen Aufgabenstellung stehe, namlich dass eine ak-
tuelle KenngroRe einer elektrochemischen Speicherbatterie bestimmt werden soll,
auch wenn die Veranderung der Kenngrél3e selbst, bei ansonsten gleichen Be-
triebsbedingungen Uber die Lebensdauer der Speicherbatterie variiert. Dagegen
sei im Patentanspruch 1 angegeben, dass die zu bestimmende Kenngré3e aul3er
von ihrem eigenen zeitlichen Verlauf noch von ,einem weiteren Parameter fur eine
aktuelle Betriebsbedingung® (vgl. Wortlaut des Patentanspruchs 1 in seiner ur-
sprunglichen Fassung) abhangig ist. Somit konnten keine ,ansonsten gleichen

Betriebsbedingungen® vorliegen.

Zudem sei auch kein funktionaler Zusammenhang zwischen der zu bestimmenden
KenngrolRe und einem friiheren Wert dieser Kenngréf3e angegeben, so dass Pa-

tentanspruch 1 auch aus diesem Grund keine Losung der Aufgabe darstelle.

Im Hinblick auf die Ausfuhrbarkeit fuhrt die Prifungsstelle aus, dass die im Aus-
fuhrungsbeispiel zu bestimmende Kenngréle, die ,Wasserverlustrate WVR®, unter
anderem vom bisherigen Wasserverlust abhangig sei, flr den eine Naherungsfor-
mel angegeben sei. Wirden jedoch die vorgeschlagenen Parameter in diese For-
mel eingesetzt, wirde das Ergebnis dem in Figur 2 dargestellten Zusammenhang
zwischen Wasserverlustrate und bisherigem Wasserverlust nicht entsprechen. Der

Fachmann kénne somit zumindest nicht mit wenigen, zielgerichteten Versuchen



anhand der offenbarten Zusammenhénge zu den von der Anmelderin dargestell-

ten Ergebnissen gelangen.

Zur Patentfahigkeit im Sinne der 88 1 bis 5 PatG &uRRerte sich die Prufungsstelle
im Erstbescheid nicht. Ebenso aul3erte sich die Priufungsstelle im Erstbescheid
nicht zu den Patentanspruchen 2 bis 31, also auch nicht zu den nebengeordneten
Patentanspriichen 13, 14 und 31. Ein ermittelter Stand der Technik wurde der

Anmelderin nicht mitgeteilt.

Daraufhin reichte die Anmelderin mit Schriftsatz vom 25. April 2008 einen geén-
derten Patentanspruch 1 sowie gednderte Beschreibungsseiten 1, 4 und 5 ein.

Der neue und derzeit geltende Patentanspruch 1 bezieht sich nun auf ein

1.  Verfahren zur Bestimmung einer integralen Kenngréf3e fir einen aktuellen Zu-
stand einer elektrochemischen Speicherbatterie, gekennzeichnet durch Ermit-
teln einer differentiellen Kenngré3e flr den auf ein aktuelles Zeitintervall bezo-
genen aktuellen Zustand der Speicherbatterie in Abh&ngigkeit von den in der
Vergangenheit fur dieselbe Speicherbatterie bestimmten integralen Kenngréen
derselben Art und mindestens eines weiteren Parameters fur eine aktuelle Be-
triebsbedingung, und Bestimmung der integralen Kenngréte fur den aktuellen
Zustand der elektrochemischen Speicherbatterie in Abhangigkeit von der fur
das aktuelle Zeitintervall ermittelten differentiellen KenngréRe.

Die Anmelderin argumentierte, dass die Schritte gemald Patentanspruch 1 in sich
widerspruchsfrei seien und dass ein eindeutiger Schutzbereich abgegrenzt wirde.
Bezuglich der angegebenen Aufgabe seien die ansonsten gleichen Betriebsbedin-
gungen nur eine mogliche Situation — es kbnne nicht angenommen werden, dass
die Betriebsbedingungen gleich wéaren. Somit wirde das Verfahren nach Pa-
tentanspruch 1 die Voraussetzungen der § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und 8§ 9 Abs. 4

PatV erfullen.



Auch sei der Fachmann in der Lage, das Verfahren gemaf3 Patentanspruch 1 aus-
zufuhren ohne selbst erfinderisch téatig zu werden, wie dies beispielsweise auf
Seite 5 der Beschreibung hinreichend genau beschrieben sei. So widerspreche
das Verfahren auch nicht dem dargestellten mathematischen Zusammenhang be-

zlglich der Wasserverlustrate.

Zudem beantragte die Anmelderin hilfsweise eine Anhdrung, die am 8. Juli 2008
stattfand. Aus der Niederschrift zur Anhérung ergibt sich, dass die Prifungsstelle
zustimmte, dass die Erfindung durch den geltenden Patentanspruch 1 hinreichend
definiert sei, jedoch wirde es an der Offenbarung eines Ausfuhrungsbeispiels
mangeln. So sei in der Anmeldung mit Figur 2 nur der physikalische Zusammen-
hang und mit den Gleichungen und Figur 1 der Weg zum Ergebnis dargestellt,
jedoch fehle ein konkretes Ergebnis als solches. Die Anmelderin wandte ein,
dass fur diese Forderung eine gesetzliche Grundlage fehle und dass auch die
Rechtsprechung darauf abstelle, dass konkrete Konstruktionen nicht angegeben

sein mussten.

Mit Beschluss vom 14. Juli 2008 wies daraufhin die Prifungsstelle die Anmeldung

wegen fehlender Patentfahigkeit auf Grund des 8§ 48 PatG zuriick.

In der Begriindung stellt die Prifungsstelle beziglich des geltenden Patentan-
spruchs 1 zunachst fest, dass die Anderungen zulassig seien. Jedoch mangele es
Patentanspruch 1 an Klarheit. So bliebe vollig offen, welcher funktionale Zusam-
menhang zwischen einer in der Vergangenheit bestimmten integralen Kenngro3e
und der differenziellen Kenngro3e, aus der auf den aktuellen Zustand der Spei-
cherbatterie geschlossen werden soll, bestehen wirde. Somit sei in Patentan-
spruch 1 lediglich das zu erzielende Ergebnis angegeben, aber keine techni-
schen Mittel, durch die das Ergebnis erzielt werden kann. In diesem Zusammen-
hang bezieht sich die Prufungsstelle auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und gibt an, dass
Patentanspruch 1 nicht geeignet sei, ein klares Schutzrecht zu begrinden und

damit nicht gewéhrbar sei. Auch seien in den tbrigen Unterlagen keine konkreten



technischen Merkmale offenbart, die zur Grundlage einer klaren und damit ge-
wahrbaren Anspruchsfassung héatten werden kénnen. So wirde an allen entschei-
denden Stellen lediglich auf funktionale Abhangigkeiten hingewiesen, ohne diese
konkret zu nennen oder dem Fachmann wenigstens die entscheidende Richtung
zu weisen, wie er mit wenigen zielgerichteten Versuchen zu konkreten Beziehun-
gen gelangen kénnte. Somit sei die Erfindung in der Anmeldung auch nicht so

deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
5. September 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am
gleichen Tag.

In der Beschwerdebegriindung vom 17. Dezember 2008 erklart die Anmelderin,
dass bezuglich der Patentfahigkeit der vorliegenden Erfindung keine Zweifel zu

bestehen scheinen, da hierzu bisher keine Ausfilhrungen gemacht wurden.

Weiterhin fuhrt die Anmelderin aus, dass die Prifungsstelle in der Anhérung vom
8. Juli 2008 akzeptiert hatte, dass die Erfindung durch den geltenden Patentan-
spruch 1 hinreichend definiert sei, wie auch aus der Niederschrift hervorgehe. Zu-
dem sei in der Anhorung einvernehmlich festgestellt worden, dass der Prifungs-
stelle bei dem auf Seite 3 des Erstbescheids vorgenommenem Einsetzen der

Zahlenwerte in die Formel ein Fehler unterlaufen sei.

Insbesondere sei im deutschen Patentrecht ein Erfordernis der Klarheit nicht aus-
drucklich kodifiziert. Die hierzu von der Prifungsstelle in der Begriindung des Be-
schlusses herangezogenen BGH-Entscheidungen betréfen die Technizitat (BGH-
Wettschein) und die Offenbarung (BGH-Garmachverfahren). Die Erfordernisse
nach den zitierten BGH-Entscheidungen wirden jedoch von der vorliegenden Pa-

tentanmeldung erfullt.



Der vorliegenden Erfindung liege die Erkenntnis zugrunde, dass eine Kenngrol3e
der Batterie, ndmlich die Wasserverlustrate, mit zunehmendem bisherigen Was-
serverlust ansteigt. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 nutze diese Erkenntnis
zur Ausgestaltung des entsprechend beanspruchten Verfahrens, wobei der Er-
kenntnis Rechnung getragen wirde, indem die integrale Kenngrof3e, wie zum Bei-
spiel der aktuelle Wasserverlust, nicht nur von den Werten der Vergangenheit ab-

hangt, sondern auch von Betriebsbedingungen der Speicherbatterie.

Auch ginge aus Figur 1 sowie der dazugehérigen Beschreibung ein konkretes Bei-
spiel fur die praktische Umsetzung der Erfindung nach Art eines Flussdiagramms
hervor, wobei beispielsweise auf Seite 7 der urspringlichen Anmeldungsunterla-
gen Wege beschrieben seien, wie die Temperaturabhangigkeit und die Span-
nungsabhangigkeit zu bericksichtigen seien. Somit sei die Erfindung klar und
deutlich und fur den Fachmann nacharbeitbar offenbart.

Zudem handele es sich bei der Erfindung um ein ,indirektes Messverfahren, das
an einem technischen Gegenstand (Speicherbatterie) ausgefuhrt wird, mit dem
eine technische Kenngrolie (Wasserverlust) bestimmt wird“. Dabei nimmt die An-
melderin Bezug auf die BGH-Entscheidung Logikverifikation und vertritt die An-

sicht dass somit hinsichtlich der Technizitat keine Zweifel bestiinden.

Die Anmelderin stellt mit Schriftsatz vom 17. Dezember 2008 sinngemal die An-

trage,

i)  den Zuruckweisungsbeschluss vom 14. Juli 2008 aufzuhe-
ben und

i)  aufgrund der geltenden Unterlagen ein Patent zu erteilen.

Hilfsweise wird eine mundliche Verhandlung beantragt. Der weiterhin gestellte
Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wurde mit Schriftsatz vom

12. Dezember 2013 zurickgenommen.
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht worden. Sie ist damit

zulassig.

2. Dem Antrag der Anmelderin auf Aufhebung des Zuriickweisungsbeschlusses
des Deutschen Patent- und Markenamts ist stattzugeben, da die Erfindung aus-
fuhrbar ist und ausreichend offenbart wurde (8 34 Abs. 4 PatG) und im Ubrigen
auch den Anforderungen des 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG genugt. Da die Priufungs-
stelle zur Patentfahigkeit der Anmeldung nach den 88 1 bis 5 PatG, insbesondere
zur Neuheit und erfinderischen Tatigkeit bisher nicht Stellung genommen hat, ist

die Zurlckverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt erforderlich.

1. Fur die rechtliche Beurteilung der geltenden Patentanspriche vom
19. Januar 2007 und vom 25. April 2008 sind zunachst Erlauterungen des Gegen-
standes der urspriinglichen Patentansprtiche 1 und 2 vom 19. Januar 2007 erfor-
derlich.

2. Als Fachmann ist ein Physiker, Physikochemiker oder Diplom-Ingenieur der
Elektrotechnik mit Hochschulabschluss zu sehen, der sich mit der Entwicklung von

elektrochemischen Speicherbatterien befasst.

3. Der urspringliche (U) Patentanspruch 1 vom 19. Januar 2007 gliedert sich in

die folgenden Merkmale:



Ul

U2

uz2.1

uz2.2

uz2.3

U3

us.l

a) Zu der Merkmalsanalyse sei angemerkt, dass der Fachmann die Begriffe ,Be-
stimmung® und ,Ermitteln® bzw. ,Ermittlung” im Wortlaut der Patentanspriiche sy-
nonym versteht, da weder die Patentanspriiche selbst noch die Beschreibung eine
andere Sichtweise nahe legen. Diese Auslegung wird z. B. von S. 10, Z. 5-14 der
urspringlichen Unterlagen bestatigt, insbesondere im Vergleich von Z. 5-6 (,Be-

stimmung der differenziellen Kenngrofe®) und Z. 13-14 (,Ermittlung der differenzi-

-11 -

Verfahren zur Bestimmung einer KenngroRe fir einen
aktuellen Zustand einer elektrochemischen Speicherbatte-

rie mit den Schritten:

Bestimmen einer aktuellen KenngréRe fir den aktuellen

Zustand der Speicherbatterie;

der aktuelle Zustand bezieht sich auf ein aktuelles
Zeitintervall;

die Bestimmung erfolgt in Abh&ngigkeit von der/den in der
Vergangenheit fur dieselbe Speicherbatterie bestimmten
KenngroRe(n) derselben Art (Kenngrol3e fur den aktuellen

Zustand bzw. aktuelle Kenngrolie)
und in Abhéngigkeit von mindestens einem weiteren Para-

meter fur eine aktuelle Betriebsbedingung;

Bestimmung der Kenngrdl3e fir den aktuellen Zustand der
elektrochemischen Speicherbatterie

in Abhangigkeit von der bestimmten aktuellen Kenngré3e

fur den aktuellen Zustand der Speicherbatterie (Merk-
mal U2), welcher sich auf das aktuelle Zeitintervall bezieht
(Merkmal U2.1).

ellen KenngroRe®).
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b) Der Patentanspruch unterscheidet zwischen einer ,Kenngrof3e® (fur den
aktuellen Zustand der Speicherbatterie) und einer ,aktuellen Kenngré3e“ (fir den
aktuellen Zustand der Speicherbatterie). Diese Unterscheidung wird in der Merk-

malsanalyse durch Kursivstellung und Unterstreichung hervorgehoben.

c) Es ist zu klaren, wie der Begriff ,Kenngrol3e derselben Art* in Merkmal U2.2 zu
verstehen ist. Dazu ist es aus Sicht des Senats hilfreich, die Zeitpunkte der Er-
mittlung der KenngréRe zu verdeutlichen. Im Folgenden soll die Zeit t  die aktuelle
Zeit kennzeichnen. Die davorliegende Zeit der Ermittlung wird mit t_;, die wiede-
rum davor liegende Zeit mit t_, usw. bezeichnet. Die Vergangenheit wird als t .«

bezeichnet.

Nach Seite 5 (Z. 1-6 i. V. m. Z. 28-32) der urspringlichen Beschreibung liegt die

Besonderheit des vorliegenden Verfahrens darin, dass die aktuelle KenngréR3e fur

den aktuellen Zustand (zur aktuellen Zeit to) (,differenzielle Kenngrof3e fir ein
Zeitintervall®) von den in der Vergangenheit (t.5) ermittelten KenngroRen fir den
aktuellen Zustand (,integrale KenngroRe zu diesem Zeitpunkt) abhangig ist. Da
die in der Vergangenheit (t.;) ermittelte KenngréRe fur den aktuellen Zustand
(»integrale KenngroRe zu diesem Zeitpunkt®) aber mittels der in der Vergangenheit

(t-2) ermittelten aktuellen Kenngréf3e ermittelt wurde, welche wiederum von der in

der Vergangenheit (t_3) ermittelten aktuellen Kenngréf3e usw. abhangt, hangt die

aktuelle Kenngr6R3e fiir den aktuellen Zustand von allen in der Vergangenheit (t %)

ermittelten aktuellen KenngrdéRen ab (S. 5, Z. 31-32: ,Die differenzielle KenngréfRRe

[aktuelle KenngrdlRe] hangt somit letztlich von allen zeitlich vorher liegenden diffe-

renziellen Kenngrof3en ab.”).

Die in der Vergangenheit bestimmte Kenngrt3e derselben Art nach Merkmal U2.2
ist also die zu der Zeit t ., bestimmte Kenngréi3e fur den aktuellen Zustand, welche

letztlich von allen aktuellen Kenngré3en der Vergangenheit t ., abhangig ist.
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d) Zur weiteren Konkretisierung des urspringlichen Patentanspruchs 1 dient der
Patentanspruch 2. Die Merkmalsanalyse fur die Kombination von Patentan-
spruch 2 mit Patentanspruch 1 lautet wie folgt. Anderungen gegeniiber der Merk-

malsanalyse von Patentanspruch 1 sind kursiv gesetzt.
u12 Verfahren zur Bestimmung eines Werts einer integralen
KenngroRe (WL) fiur einen aktuellen Zustand einer elekt-

rochemischen Speicherbatterie mit den Schritten:

u22 Bestimmung einer differenziellen KenngréRe (AWL) fir

den aktuellen Zustand der Speicherbatterie;

U2.1> der aktuelle Zustand bezieht sich auf ein aktuelles
Zeitintervall (At);

U2.2? die Bestimmung erfolgt in Abhangigkeit von der/den in der
Vergangenheit fur dieselbe Speicherbatterie bestimmten

integralen KennqgrofRe(n)

U2.3% und in Abhangigkeit von mindestens einem weiteren Para-
meter fur eine aktuelle Betriebsbedingung;

u3? Bestimmung der integralen KenngréRe (WL) fur den

aktuellen Zustand der elektrochemischen Speicherbatterie

U3.1%2 durch Aufsummieren der fiir die Zeitintervalle (At) (Merk-
mal U2.1%) tber die bisherige Zeit gewichteten differenzi-
ellen KenngréRen (AWL) (Merkmal U2?);

u42 fortlaufendes Wiederholen der Schritte der Merkmalsgrup-
pierungen 2 und 3 wahrend der Lebenszeit der Speicher-
batterie.

Wie ersichtlich ist, fihrt Merkmal U3.1% von Patentanspruch 2 lediglich konkreter

aus, was unter der ,Abhangigkeit von der aktuellen/differenziellen KenngrofRe*
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entsprechend Merkmal U3.1 nach urspringlichem Patentanspruch 1 zu verstehen

ist.

V.

1. Der geltende Patentanspruch 1 gliedert sich in die folgenden Merkmale:

1 Verfahren zur Bestimmung einer integralen KenngroRRe fur

einen aktuellen Zustand einer elektrochemischen Spei-

cherbatterie mit den Schritten:

2 Bestimmung einer differenziellen KenngroRe fur den

aktuellen Zustand der Speicherbatterie;

2.1 der aktuelle Zustand bezieht sich auf ein aktuelles
Zeitintervall;

2.2 die Bestimmung erfolgt in Abh&ngigkeit von der/den in der
Vergangenheit fur dieselbe Speicherbatterie bestimmten
integralen KenngroéRe(n) derselben Art (Kenngrol3e fir

den aktuellen Zustand bzw. aktuelle Kenngrolie)
2.3 und in Abh&ngigkeit von mindestens einem weiteren Para-
meter fUr eine aktuelle Betriebsbedingung;

3 Bestimmung der integralen Kenngréf3e fur den aktuellen

Zustand der elektrochemischen Speicherbatterie

3.1 in Abhangigkeit von der bestimmten differenziellen Kenn-

aréRe fiur den aktuellen Zustand der Speicherbatterie
(Merkmal 2), welcher sich auf das aktuelle Zeitintervall be-
zieht (Merkmal 2.1).
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2. Bereits aus dem urspringlichen Patentanspruch 2 und aus S. 5, Z.1-32 in
Verbindung mit S. 6, Z. 11-15 ist ableitbar, dass die aktuelle KenngrdRe fir den

aktuellen Zustand der ,differenziellen Kenngrof3e® und die Kenngrdl3e fur den ak-
tuellen Zustand der ,integralen Kenngrof3e“ entsprechen (vgl. auch Schriftsatz der
Anmelderin vom 25. April 2008, S. 2). Der Gegenstand des geltenden Patentan-
spruchs 1 ist also urspringlich offenbart, was auch von der Prifungsstelle aner-

kannt wurde (vgl. Zurickweisungsbeschluss vom 14. Juli 2008).

3. Ab S.6, Z. 27 der urspringlichen Beschreibung wird das erfindungsgemale

Prinzip der Anmeldung am Beispiel des Wasserverlustes erlautert.

Entsprechend S. 6, Z. 27-30 ist die (momentane) Wasserverlustrate WVR definiert
durch den Quotienten aus dem momentanen (differenziellen) Wasserverlust AWL
in einem Zeitintervall (differenzielle Kenngrdof3e), z.B. in der Einheit [mg/h] (vgl.
S.7,Z.3i.V.m. S. 12, Z. 4-6) und der der Speicherbatterie entnehmbaren Nenn-
kapazitat Cnenn in der Einheit [Ah]. Die (momentane) Wasserverlustrate hat ent-
sprechend dieses Beispiels die Einheit [mg / (Ah h)]. Dieser Zusammenhang wird
mathematisch gemal Unteranspruch 7 wie folgt ausgedrickt:

WVR = AWL / (CNenn ° At)

Vorteilhaft sei es, wenn die den momentanen Wasserverlust kennzeichnende dif-
ferenzielle KenngroRe fur ein Zeitintervall weiterhin in Abhangigkeit von einer
Grundrate x_H,O (vgl. S. 13, Z. 1) fur den Wasserverlust bestimmt wird. Nach
S.7, Z.5 bis S. 8, Z. 27 werden weitere Abhangigkeiten von einer Temperatur-
grof3e x_T, einer SpannungsgréfRe x_U, einer Stromgré3e x_| und die erfindungs-
gemalie Abhangigkeit vom bisherigen Wasserverlust x_ WL genannt. Ferner wird
ab S. 8, Z.29 die Abhangigkeit der (momentanen) Wasserverlustrate von der

Temperatur fur ein Zeitintervall als Funktion f(T) angegeben.
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Der funktionale Zusammenhang wird schliel3lich fur die (momentane) Wasserver-
lustrate WVR mathematisch wie folgt angegeben (vgl. S. 12, Z. 21 bis S. 13,
Z. 16):

WVR =X H,Oex Uex Tex SOC-ex_|+x WL+(T)

Wie in Verbindung mit S. 13, Z. 22 ersichtlich ist, handelt es sich bei x_H,O um
den Grundwert der (momentanen) Wasserverlustrate in der Einheit [mg / (Ah h)].
Bei x U, x T, x SOC, x_| und x_WL handelt es sich offensichtlich um dimensi-
onslose Faktoren, die auf diese Grundrate einen Einfluss haben. Die Abhangigkeit

von der Temperatur muss offensichtlich wieder die Einheit [mg / (Ah h)] aufweisen.

Mit diesem funktionalen Zusammenhang erfolgt letztlich mittels

AWL = WVR ® CNenn ® At

die Bestimmung einer differenziellen Kenngro6le, hier des momentanen differen-
ziellen Wasserverlusts AWL, was entsprechend der Merkmale 2 und 2.1 beschrie-

ben wird.

Der Zusammenhang mit der in der Vergangenheit bestimmten integralen Kenn-
grofe derselben Art entsprechend Merkmal 2.2 wird in der (momentanen) Was-
serverlustrate WVR mittels des Faktors x_WL hergestellt. Hierbei wird der bishe-
rige Wasserverlust WL_old als ,integrale Kenngrélie derselben Art* wie folgt be-
rucksichtigt:

Xx WL=1+a WLe+exp (-b_WL+*WL_old)
Fur die Parameter a_ WL und b_ WL sind auf S. 13, Z. 13-15 fir Bleiakkumulatoren

maogliche Werte angegeben (a_ WL = 0,009 und b_WL =-0,012). Mit zunehmen-
der Lebensdauer der Speicherbatterie ist anzunehmen, dass der Wasserverlust
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und damit der Parameter WL_old zunehmen. Dieser Zusammenhang ist in Fig. 2
dargestellt. Dementsprechend nimmt der Faktor x_WL hohere Werte als 1 an und

bekommt somit einen groReren Einfluss auf die (momentane) Wasserverlustrate.

Als weitere Parameter entsprechend Merkmal 2.3 gehen in die (momentane)
Wasserverlustrate WVR die Faktoren x U, x T, x SOC und x_| ein sowie die

Temperaturfunktion f(T).

In der konkreten Ausgestaltung ab S. 12, Z. 6 wird zwar nicht ausgefuihrt, wie die
Bestimmung der integralen Kenngrof3e entsprechend Merkmal 3 erfolgt. Dies soll
aber entsprechend Unteranspruch 2, Merkmal U3.1% durch Aufsummieren ge-

schehen, also in der nachfolgend beschriebenen Weise.

Nach Unteranspruch 7 berechnet sich die aktuelle differenzielle Kenngrof3e, der

momentane differenzielle Wasserverlust, in einem Zeitintervall At nach:

AWL [mg] = WVR [mg/(Ah h)] * Cnenn [Ah]* At [h]

Die integrale Grof3e WL(t) (integrale KenngrdlRe fur den aktuellen Zustand ent-
sprechend Merkmal 3), welche als WL_old wieder in den Faktor x_WL eingeht,
wird dann durch ggf. gewichtete Summation der differenziellen KenngroRe AWL
erreicht. Mathematisch kénnte dieser Zusammenhang von einem Fachmann wie

folgt dargestellt werden:

WL(t) = = f; « AWL;

Der Faktor f; soll einen Wichtungsfaktor fir die jeweiligen Zeitrdume At; bezeich-

nen.
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Uberschreitet dieser Summenparameter dann z. B. einen bestimmten Schwellen-
wert, wird eine Warnmeldung ausgegeben, die zu einem geanderten Batteriema-
nagement fuhrt (vgl. S. 14, Z. 23-26).

Im Ergebnis gibt das Verfahren nach Patentanspruch 1 in einer allgemeinen Form
an, wie eine integrale Kenngrol3e fur einen aktuellen Zustand ermittelt werden soll,
wobei ,der Einfluss aus der Vergangenheit [...] nicht [nur] durch Aufsummieren der
bisherigen Kenngré3en mit einem aktuellen Wert der KenngroR3e berlcksichtigt
[wird], sondern [...] auch unmittelbar in die aktuelle KenngréRe mit ein[flie3t]* (vgl.
S. 5, Z. 5-8). Dieser Zusammenhang wird anhand des Wasserverlustes beispiel-

haft ausgefuhrt und ist fir einen Fachmann — wie gezeigt — nachvollziehbar.

1. In der Begrundung des Zuriickweisungsbeschlusses fiihrt die Prufungsstelle
aus, dass es dem geltenden Patentanspruch 1 an Klarheit mangele und nimmt
Bezug auf das Erfordernis nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

a) Gemal 8§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG muss die Anmeldung einen oder mehrere Pa-
tentanspriche enthalten, in denen angegeben ist, was unter Schutz gestellt wer-
den soll, wobei nach 8§ 9 Abs. 4 PatV im Hauptanspruch die wesentlichen Merk-

male der Erfindung anzugeben sind.

Aus Sicht des Senats stellt § 34 Abs. 3 PatG eine Formvorschrift dar. Der § 34
Abs. 3 Nr. 3 PatG legt die Patentanspriiche als denjenigen Teil der Anmeldung
fest, welcher den Schutzbereich definiert. Aus dieser Vorschrift kann aber nicht
abgeleitet werden, dass Patentanspriche aus sich heraus klar sein missten. Auch
kann darauf nicht eine Zurtickweisung gegrindet werden, nach der es einem Pa-

tentanspruch an der erforderlichen Klarheit mangele. Der Zurlckweisungsgrund
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des ,unklaren Patentanspruchs® ist im Patentgesetz nicht vorgesehen (vgl. BPatG,
20 W (pat) 71/04, Beschluss vom 15. April 2009; BPatG, 20 W Pat 17/05, Be-
schluss vom 8. Juli 2009; BPatG, 20 W pat 14/07, Beschluss vom 7. Mai 2012 —

mit weiteren Nachweisen).

Nach standiger Rechtsprechung muss fiur die Prifung der Patentfahigkeit des Ge-
genstandes eines Patentanspruchs zunachst dessen Gegenstand ermittelt wer-
den, indem der Sinngehalt des Patentanspruchs unter Heranziehung von Be-
schreibung und Zeichnungen aus der Sicht des von der Erfindung angesproche-
nen Fachmanns ausgelegt wird. Bei ,Unklarheiten® ist zu ermitteln, was sich aus
der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des Patentan-
spruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte techni-
sche Lehre ergibt. Erst wenn eine solche Auslegung erfolgt ist, steht der Gegen-
stand der nachfolgenden Uberprifung auf Patentfahigkeit fest (vgl. BGH,
X ZR 117/11, Urteil vom 17. Juli 2012, GRUR 2012, 1124-1130 — Polymerschaum;
BGH, X ZB 9/06, Beschluss vom 17. April 2007, GRUR 2007, 859-862 — Informa-
tionstbermittlungsverfahren I; BGH, X ZR 145/98, Urteil vom 7. November 2000,
GRUR 2001, 232-235 — Brieflocher; BGH, X ZR 85/96, Urteil vom 2. Marz 1999,
GRUR 1999, 909-914 — Spannschraube).

Diese im Einspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren giltigen Grundsatze
sind aus Sicht des Senats in gleicher Weise im Prifungsverfahren anzuwenden.
Zwar liegen die Patentanspriche noch nicht fest, solange die Prufungsstelle und
der Anmelder Uber die konkrete Gestaltung der Patentanspriiche diskutieren. In
diesem Verfahrensstadium kann es daher sachdienlich sein, wenn die Prifungs-
stelle auf aus ihrer Sicht bestehende Auslegungsnotwendigkeiten (,Unklarheiten®)
hinweist. Hat sich jedoch der Anmelder — wie im vorliegenden Fall — auf eine kon-
krete Gestaltung der von ihm beantragten Patentansprtiche festgelegt, sind diese
Patentanspriiche mit den gleichen Grundsatzen zu prufen, wie sie fur erteilte Pa-

tentanspriche gelten.
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b) Wie auch die Prufungsstelle in der Begrindung ihres Beschlusses ausfihrt,
durfte fir den Fachmann zweifelsfrei sein, was mit dem Begriff ,Kenngrof3e® im
Zusammenhang mit einer elektrochemischen Speicherbatterie gemeint ist. Jedoch
rugt die Prufungsstelle, dass es vollig offen bliebe, welcher funktionale Zusam-
menhang zwischen einer in der Vergangenheit bestimmten integralen Kenngrof3e
und der differenziellen Kenngré3e bestinde. Hierzu sei zunédchst angemerkt, dass
8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG keine Forderung nach einem funktionalen Zusammenhang

stellt.

Der bezweifelte funktionale Zusammenhang erschlief3t sich indes fur den Fach-
mann auch ohne weiteres aus Patentanspruch 1 selbst, da hiernach eine differen-
zielle KenngrofRe ,in Abhangigkeit von den in der Vergangenheit flr dieselbe Spei-
cherbatterie bestimmten integralen Kenngrdl3en derselben Art und mindestens
eines weiteren Parameters fur eine aktuelle Betriebsbedingung® ermittelt wird.
Somit ergibt sich eindeutig aus dem Wortlaut des Patentanspruchs, dass die Er-
mittlung der differenziellen Kenngréf3e in Abhéngigkeit unter anderem von der ge-
nannten integralen Kenngrof3e erfolgt. Ein funktionaler Zusammenhang ist mithin

gegeben.

Zwar mag ,in Abhangigkeit* ein sehr breiter Begriff flr einen funktionalen Zusam-
menhang sein, jedoch ist die Tatsache, dass unter den Patentanspruch eine sehr
grof3e Zahl von Gegenstanden fallt, fir sich allein kein Grund zur Beanstandung.
Wenn ein Anspruchsmerkmal allgemein und breit gefasst ist, so dass viele As-
pekte und Realisierungen des Standes der Technik darunter fallen, handelt es sich
nicht um eine Frage der Klarheit, sondern der Neuheit und der erfinderischen T&-
tigkeit (vgl. BPatG, 20 W (pat) 305/02, Beschluss vom 30. Juli 2003, BPatGE 47,
163-167 — Fruhestmdglicher Auslosezeitpunkt; Schulte PatG, 9. Auflage, § 34
Rdn. 140). Ein ermittelter Stand der Technik kann dann im Einzelfall dazu fthren,
dass bis dahin vermeintlich ,klare“ Begriffe auslegungsbedirftig werden. Die Aus-
legung wird dann nach Auffassung des Senats bis hin zu einem weitest mdglichen

sinnvollen Verstandnis reichen missen (in Anlehnung an BGH, X ZR 95/05, Urteil
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vom 31. Marz 2009, GRUR 2009, 653-655 - Stral3enbaumaschine; BGH,
X ZR 7/00, Urteil vom 24. September 2003, GRUR 2004, 47-50 — Blasenfreie
Gummibahn ). Daher ist die Prufungsstelle grundsatzlich nicht davon abgehalten,
den Gegenstand des Patentanspruchs breiter auszulegen als hier vom Senat vor-
genommen. Auf dieser Grundlage wird dann zu beurteilen sein, ob der bean-
spruchte Gegenstand gegentber dem Stand der Technik neu ist und auf erfinderi-
scher Tatigkeit beruht. Sofern die Angaben in den Patentanspriichen hierfur aus-
reichen, sind alle wesentlichen Merkmale der Erfindung im Patentanspruch

(Hauptanspruch) angegeben (8§ 9 Abs. 4 PatV).

c) Im Weiteren ist die Prifungsstelle der Ansicht, dass im Patentanspruch 1
lediglich angegeben ist, welches technische Ergebnis erzielt werden soll, jedoch
keine technischen Mittel genannt sind, durch die dieses Ergebnis erzielt werden
kann. De facto beschréanke sich der Patentanspruch 1 auf die Angabe solcher

Mittel, ohne sie jedoch tatsachlich anzugeben.

Grundsatzlich ist es der Anmelderin unbenommen, den Gegenstand ihrer Erfin-
dung durch funktionelle Merkmale (hier funktionale Abh&ngigkeiten von Kenngro-
Ben) zu beschreiben, wenn die darin liegende Verallgemeinerung dem berechtig-
ten Anliegen Rechnung tragt, die Erfindung in vollem Umfang zu erfassen (vgl.
BGH, X ZB 8/12 Beschluss vom 11. September 2013, Rz 20, mit weiteren Nach-
weisen — Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren). Dies mag dazu fuihren, dass eine Viel-
zahl von konkreten Realisierungen unter den Gegenstand des Patentanspruchs
fallen, was aber im Zuge der Prifung auf Patentfahigkeit nach 88 1 bis 5 PatG zu
bertcksichtigen ist. Ein mit 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG begriindbarer Mangel liegt hier
jedenfalls nicht vor.

Der Patentfahigkeit steht grundsatzlich auch nicht entgegen, wenn unter einen wie
im vorliegenden Fall gefassten Patentanspruch Kennzahlen fallen wiirden, welche

erst zukinftig als malRgebende Messgrof3en fur den Zustand einer Speicherbatte-
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rien erkannt werden (in Anlehnung an BGH, X ZB 8/12 Beschluss vom
11. September 2013, Rz 19 — Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren).

Dieser Beurteilung steht auch nicht die von der Prifungsstelle zitierte BGH-Ent-
scheidung Wettschein entgegen (BGH, |ZR 160/57 Beschluss vom
21. Marz 1958, GRUR 1958, 602 — Wettschein). In dieser Entscheidung wurde
festgestellt, dass ein Wett- oder Wahlschein, der durch Linien und Schriftzeichen
fur die Vornahme von Eintragungen aufgeteilt ist, dem Patentschutz nicht zugang-

lich ist. Sie ist fur den vorliegenden Fall nicht einschlagig.

d) Es liegt aus Sicht des Senats aber auch keine mangelnde Technizitat in Be-
zug auf 8 1 Abs. 1 PatG vor. Zwar mag es sich bei dem Verfahren nach geltendem
Patentanspruch 1 um ein Computerprogramm mit Programmcodemitteln handeln
(vgl. auch Patentanspruch 14). Dieses Computerprogramm ist jedoch auf einen
technischen Gegenstand (hier Speicherbatterie) gerichtet, bei dem eine techni-
sche Kenngrof3e (z. B. der Wasserverlust) bestimmt wird. Zweifel an der Techni-
zitat der Erfindung bestehen daher nicht (vgl. BGH, X ZB 11/98 Beschluss vom
13.12.1999, GRUR 2000, 498-501 — Logikverifikation).

e) Der Verweis der Prifungsstelle in ihrem einzigen Bescheid vom
24. Oktober 2007, dass ein Widerspruch zwischen der Aufgabenstellung und dem
Patentanspruch bestiinde, vermag gleichfalls eine ,Unklarheit nicht zu begrin-
den. Die Aufgabenstellung lautet nach S. 4, Z. 22-27 der urspriinglichen Beschrei-
bung, ,ein Verfahren zur Bestimmung einer aktuellen Kenngréfe Gber einen aktu-
ellen Zustand einer elektrochemischen Speicherbatterie zu schaffen, mit dem der
Verschlei3 der Speicherbatterie ausreichend genau bestimmt werden kann, auch
wenn die Rate der Verdnderung der Kenngrol3e selbst bei ansonsten gleichen
Betriebsbedingungen Uber die Lebensdauer der Speicherbatterie variiert‘. Da ge-
maf Patentanspruch 1 die zu bestimmende Kenngrol3e fur den aktuellen Zustand

der Speicherbatterie auf3er von ihrem eigenen Verlauf noch von einem weiteren
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Parameter flr eine aktuelle Betriebsbedingung abhange, kdnnten aus Sicht der

Prufungsstelle keine ,ansonsten gleichen Betriebsbedingungen® vorliegen.

Auch dieses Argument halt einer Uberprifung nicht stand. Die genannte Aufgabe
gibt lediglich an, dass es zu unterschiedlichen Raten der Veréanderung einer
Kenngro3e kommen kann, obwohl die Betriebsbedingungen ,ansonsten gleich”
sind. Auch fir diesen Fall soll das vorliegende Verfahren eine Lésung bieten. Ein
Widerspruch zwischen Beschreibung und Patentansprichen ergibt sich daraus
aus Sicht des Senats nicht. Im Ubrigen sei darauf hingewiesen, dass es auch kein
patenthindernder Mangel ware, wenn der Anspruchsgegenstand die in der ur-
sprunglichen Beschreibung angegebene Aufgabe nicht 16sen wirde. Ein eventu-
eller Widerspruch in der Beschreibung kann durch deren Anpassung im Rahmen
der urspringlichen Offenbarung an das Beanspruchte beseitigt werden (vgl.
BPatG, 20 W (pat) 305/02, Beschluss vom 30. Juli 2003, BPatGE 47, 163-167 —
Frihestmoglicher Auslésezeitpunkt). Die objektive Aufgabe wird zudem vor dem
noch zu ermittelnden Stand der Technik zu beurteilen sein (vgl. Schulte, PatG,

9. Auflage, 8 1 Rdn. 47 mit weiteren Nachweisen).

f) Die zur Grundlage des Zurtickweisungsbeschlusses gemachten Unklarheiten
liegen — jedenfalls bei den geltenden Patentansprichen — nicht vor. Ein Fachmann
durchschnittlichen Kénnens und Wissens versteht die im Anspruch verwendeten
Worte aus sich heraus und auch anhand des Gesamtinhalts der Anmeldungsun-
terlagen. Die Merkmale, insbesondere die Merkmale 2.2, 2.3 und 3.1, welche eine
»<Abhangigkeit® angeben, sind in ihrer Formulierung zwar sehr allgemein. Damit
wird der unter Schutz zu stellende Gegenstand aber nur sehr breit, nicht unklar.
Die Merkmale erfassen namlich genau den oben beschriebenen zentralen erfinde-
rischen Gedanken, dass ein in der Vergangenheit ermittelter Summenparameter
derselben Art (integrale Kenngrol3e) bei der Ermittlung eines aktuellen Parameters
(momentane differenzielle Kenngré3e) beriicksichtigt wird (neben mindestens ei-
nem weiteren Parameter). Dies gilt bereits fur die urspringlichen Patentanspri-

che.
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Der von der Prufungsstelle geltend gemachte Unklarheitseinwand ist somit insge-
samt nicht zutreffend und kann die Zurtickweisung nicht begriinden.

2. In den Grunden des Zurickweisungsbeschlusses gibt die Prifungsstelle mit
Bezug auf 8§ 34 Abs. 4 PatG zudem an, dass die Erfindung nicht so deutlich und

vollstandig offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausfihren kénne.

a) Im Ausgangspunkt zutreffend geht die Prufungsstelle davon aus, dass ein
Patent nicht erteilt werden kann, wenn es die Erfindung nicht so deutlich und voll-
standig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann, was nach § 34 Abs. 4

PatG gefordert wird.

b) Gemald der neueren Rechtsprechung des BGH ist eine Erfindung ausfiihrbar
offenbart, wenn die in der Patentanmeldung enthaltenen Angaben dem fachmén-
nischen Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem
Fachwissen und seinem Fachkénnen in der Lage ist, die Erfindung erfolgreich
auszufuhren. Es ist nicht zwingend erforderlich, dass mindestens eine praktisch
brauchbare Ausfuhrungsform als solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist
(BGH, Xa ZR 126/07, Urteil vom 13. Juli 2010, GRUR 2010, 916-918 — ,Klammer-
nahtgerat”).

Nach diesen Grundsatzen ist die vorliegende Erfindung ausfiihrbar offenbart. Zwar
werden keine konkreten (Mess-)Mittel angegeben, mit denen z. B. der Wasser-
verlust, die Spannungs- bzw. Stromgrdf3en oder der Ladezustand einer Speicher-
batterie gemessen werden. Dabei handelt es sich grundsatzlich jedoch um dem
Fachmann bekannte Verfahren, woflr sich folglich konkrete Angaben erlbrigen

kdnnen.

c) Wie in Abschnitt IV dargestellt wurde, trifft es nicht zu, dass an allen entschei-

denden Stellen lediglich auf funktionale Abh&angigkeiten hingewiesen wird, ohne
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diese konkret zu nennen oder dem Fachmann wenigstens die entscheidende
Richtung zu weisen, wie er mit wenigen zielgerichteten Versuchen zu konkreten
Beziehungen gelangen kann. Vielmehr werden ab S. 6, Z. 24 der Beschreibung
konkrete mathematische Zusammenhange angegeben, nach denen der integrale
Wasserverlust mittels der momentanen Wasserverlustrate und des bisherigen
Wasserverlusts bestimmt werden kann, wobei die momentane Wasserverlustrate
von dem bisherigen Wasserverlust und einem weiteren Parameter (z. B. Batte-

riestrom, Batteriespannung, Ladezustand) abhangt.

d) Sofern die Prufungsstelle in Bezug auf die Ausfihrbarkeit beméngelt, dass
Parameter frei anpassbar seien, stellt auch dies keine mangelnde Offenbarung
gemanR § 34 Abs. 4 PatG dar.

Sofern in den Unteransprichen 10, 12, 17, 20, 22 und 23 funktionale Zusammen-
hange flur die Parameter x_T, x_U, x_I, x WL, f(T) und X_SOC angeben sind, ist
es fur die Ausfuhrbarkeit unerheblich, ob Parameter frei anpassbar sind. Die
Nichtnennung konkreter Werte fir die Parameter, kann allenfalls im Rahmen der
Beurteilung der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands der unab-
hangigen Patentanspriiche dazu fuhren, dass dieser nicht weiter vom Stand der
Technik abgrenzbar ist, weil die Wahl eines Parameters im Belieben des Fach-
manns zu liegen scheint und die Anmelderin damit die erfinderische Téatigkeit

moglicherweise nicht begriinden kann.

e) Somit bestehen vorliegend flr den Senat keine Zweifel an der Ausflhrbarkeit
der Erfindung. Die Prifungsstelle gibt in ihrer Begrindung auch keine konkreten
Vermutungen diesbeziglich an, die etwa durch nachgereichte Experimente wi-
derlegbar waren. Lediglich der Niederschrift Gber die Anhérung ist zu entnehmen,
dass es an der Offenbarung eines Ausfuhrungsbeispiels bzw. an einem ,konkreten
Ergebnis“ mangele. Insoweit ist jedoch den Ausfuhrungen der Anmelderin zu fol-

gen, dass ein solches nach neuerer Rechtsprechung nicht zwingend erforderlich
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ist, um eine ausreichende Offenbarung zu belegen (BGH Xa ZR 126/07, Urtell
vom 13. Juli 2010, GRUR 2010, 916-918 — ,Klammernahtgerat®).

An dieser Beurteilung vermag auch die von der Prifungsstelle zitierte BGH-Ent-
scheidung Garmachverfahren nichts zu andern (BGH, la ZB 14/66, Beschluss vom
21. Dezember 1967, GRUR 1968, 311-314 — Garmachverfahren), welche sich auf
Verfahren zum Garmachen von Lebensmitteln in ,stark bewegter Luft“ richtet.
Schon entsprechend dieser Entscheidung kénnen vielmehr konkrete Zahl- und
Malangaben (dort Uber die ,stark bewegte Luft) entbehrlich sein, wenn die Pa-
tentanmeldung jedenfalls die entscheidende Richtung angibt und es den ohne er-
finderisches Bemuhen durchzufihrenden Versuchen des Fachmanns Uberlasst,

die jeweils gunstigsten Werte zu ermitteln.

VI.

Der Senat konnte in der Sache selbst nicht entscheiden. Wie aus der Akte ersicht-
lich ist, wurde eine Patentrecherche noch nicht durchgefiihrt. Im nicht 6ffentlichen
Recherchebericht (Bogen zur Druckschriftennennung P 2400) sind lediglich die
von der Anmelderin selbst genannten Druckschriften D1 bis D10 aufgelistet sowie
eine  weitere  Druckschrift DE 102 34 032 A1, welche ebenfalls die
VB ... GmbH & Co. KGaA zur Anmelderin hat. Im Bogen zur Druck
schriftennennung sind Uberdies keine Angaben zu den recherchierten Gebieten
erfolgt. Dass die Recherche keinen weitergehenden Stand der Technik zu Tage
gefdrdert hat, fuhrt der Senat darauf zuriick, dass die Prifungsstelle eine Recher-
che nach Dokumenten zum Stand der Technik — aus ihrer Sicht wegen der geltend
gemachten Unklarheitseinwédnde und der mangelnden Ausfihrbarkeit konsequent
— noch nicht durchgefuhrt hat. Die Prufungsstelle hat also weder zu dem von der
Anmelderin bereits genannten Stand der Technik Stellung genommen, noch eine

eigene vollstandige Recherche durchgeflhrt.
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Das Deutsche Patent- und Markenamt hat folglich Giber die nunmehr beanspruchte
Erfindung noch nicht abschliel3end entschieden. Da eine sachgerechte Entschei-
dung nur aufgrund einer vollstandigen Recherche des relevanten Standes der
Technik ergehen kann und eine solche umfassende Recherche auf dem betref-
fenden technischen Fachgebiet noch nicht stattgefunden hat, kann vom Senat
nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere unter dem Gesichtspunkt des
8 4 PatG ein einer Patenterteilung moglicherweise entgegenstehender Stand der
Technik existiert, zu dessen Ermittlung in erster Linie die Prifungsstellen des
Deutschen Patent- und Markenamts berufen sind. Die Sache war deshalb zur
weiteren Prifung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-
rickzuverweisen (8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG). Der Prifungsstelle obliegt bei
der erneuten Prufung ebenso die Entscheidung dartber, ob die Anmeldung die

sonstigen Erfordernisse des § 49 Abs. 1 PatG erfullt.

Eine mindliche Verhandlung war nicht erforderlich, auch wenn der Senat dem ge-
stellten Antrag auf Erteilung des Patentes mit den geltenden Unterlagen nicht
nachkommt. Mit der Aufhebung des Zuriickweisungsbeschlusses und der Zurtick-
verweisung wird antragsgemafld im Sinne des Antrags auf Patenterteilung ent-
schieden und die Anmelderin nicht schlechter gestellt als sie beantragt hat, da die
Zuruckverweisung den Antrag auf Erteilung des Patentes mit den geltenden Un-

terlagen umfasst.

Feuerlein Egerer Kortbein Wismeth
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