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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 041 486.9-34

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 16. Juli 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter
Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krtger

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prufungsstelle fir
Klasse F24D des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
30. April 2009 aufgehoben und die Sache an das Deutsche

Patent- und Markenamt zuriickverwiesen.

Griinde

Die Beschwerdefuhrerinnen sind Anmelderinnen der unter Inanspruchnahme der
inneren Prioritat einer Voranmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2004 045 587.2
vom 17. September 2004 am 1. September 2005 beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2005 041 486.9-34 mit der Be-

zeichnung:

»<Anlage zur Erwarmung oder Vorwarmung von Wasser®.

Mit Beschluss vom 30. April 2009 hat die Prufungsstelle fur Klasse F24D des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurtickgewiesen und dabei
zur Begrindung angegeben, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf

erfinderischer Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 16. Juli 2009 eingelegte Beschwerde

der Anmelderinnen.



Die Beschwerdefuhrerinnen stellten den Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse F24D des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 30. April 2009 aufzuheben und das
Patent 10 2005 041 486 mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentansprtiche 1 bis 5

und Beschreibung Seiten 2/7 bis 4/7 und Seite 1a

jeweils eingereicht in der mundlichen Verhandlung am 16. Juli
2013

und Zeichnungen (Fig. 1 bis Fig. 5) gemafd den urspringlichen

Unterlagen,

hilfsweise

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse F24D des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 30. April 2009 aufzuheben und die

Sache an das DPMA zuriickzuverweisen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Anlage zur Erwarmung oder Vorwarmung von Wasser mit einer
Heizanlage (10) und einem primaren Heizmediumleitungssystem,
einem Warmetauscher (16) sowie einem sekundarem Brauch-
wasserleitungssystem, wobei an einen Primareingang des
Warmetauschers (16) eine Heizmediumvorlaufleitung (12) und an
einen Primdrausgang des Warmetauschers (16) eine Heizme-
diumricklaufleitung (14) des Heizmediumleitungssystems ange-
schlossen sind sowie an einen Sekundareingang des
Warmetauschers (16) eine Kaltwasserleitung (20) und an einen

Sekundarausgang des Warmetauschers (16) eine Warmwasser-



leitung (18) des Brauchwasserleitungssystems angeschlossen
sind,

wobei im Heizmediumleitungssystem eine Durchflussstellein-
richtung (30) und ein primarer Temperaturfihler (28) und im
Brauchwasserleitungssystem ein sekundarer Temperaturfihler
(26) und ein sekundarer Durchflussmesser (24) angeschlossen
sind, wobei Signalausgange der Temperaturfihler und des
Durchflussmessers (24) mit Signaleingdngen eines Reglers (22)
verbunden sind und ein Steuerausgang des Reglers (22) mit
einem Steuereingang der Durchflussstelleinrichtung (30) ver-

bunden ist

dadurch gekennzeichnet, dass

die Durchflussstelleinrichtung (30) durch den Regler (22) in
Abhéangigkeit der Signale der Temperaturfihler und des Durch-
flussmessers (24) anhand von Auslegungsparametern gesteuert
wird, wobei die Auslegungsparameter durch die Kennlinie der
Durchflussstelleinrichtung (30) und die Kennlinie des Warme-

tauschers (16) gebildet sind,

wobei die Regelung bedarfsabhangig arbeitet, namlich die
Durchflussstelleinrichtung (30) nur dann den Warmetauscher (16)
mit Heizmedium bei variablem Heizmediumvolumenstrom durch-
stromen l&sst, wenn eine Brauchwasserzapfung tber den sekun-

daren Durchflussmesser (24) erkannt wird,

wobei die Regelung in Abhéngigkeit der Eingangsgroflen ,Kalt-

wassertemperatur, ,Heizmediumtemperatur® und ,Kaltwasser-



durchfluss® erfolgt, und zwar ohne Erfassung der Ausgangsgrofde

~Warmwassertemperatur®.

Auf diesen Anspruch sind die Anspriche 2 bis 5 unmittelbar bzw. mittelbar

rickbezogen.

Im Verfahren sind die folgenden Druckschriften:

D1) DE 4206074 C2
D2) DE 199 04 937 Al

Wegen des Wortlauts der riickbezogenen Anspriche und wegen weiterer Ein-

zelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die Beschwerde ist zulassig. Sie hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren

Prufung an das Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen war.

2) Die geltenden Anspriiche sind zul&ssig.

Der Oberbegriff des geltenden Anspruchs 1 ergibt sich aus dem urspringlichen
Anspruch 1. Der erste Absatz des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ergibt
sich aus dem urspriinglichen Anspruch 1 und dem urspringlichen Anspruch 2; die
neue Formulierung ,gesteuert wird“ stellt gegenuber der urspringlichen For-
mulierung ,steuerbar ist* eine Beschrankung dar. Der zweite und dritte Absatz des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ergibt sich aus der urspringlichen
Beschreibung, Seite 7, Zeilen 6 bis 13. Die geltenden Anspriiche 2 bis5 ent-

sprechen den urspringlichen Anspriichen 3 bis 6.



3) Die Zuruckverweisung erfolgt gemall 8 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach
das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in
der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die fur
die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch
eine fir die Entscheidung wesentliche Anderung des Patentbegehrens, so dass
der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung tber das neue
Patentbegehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte
Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz,
8. Auflage, 8§ 79, Rdn. 27).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn der geltende
Anspruch 1 ist gegentuber dem Anspruch 1 in der Fassung, in der er dem
angefochtenen Beschluss der Prifungsstelle zugrunde gelegen hatte, durch die
Aufnahme von Merkmalen unter anderem aus der Beschreibung weiter kon-
kretisiert worden, die somit bisher noch nicht Teil des Gegenstands der Prifung
waren, und von denen zumindest das letzte Merkmal des geltenden Anspruchs 1
den bisher zum Stand der Technik recherchierten Druckschriften nicht zu ent-
nehmen ist. Bei dieser Sachlage halt es der Senat fur geboten, zunachst der
Prufungsstelle Gelegenheit zu geben, Uber die Patentfahigkeit des Gegenstands
des geltenden Anspruchs 1 im Rahmen einer weiteren Sachaufklarung zu

entscheiden.

Schneider Bayer Schlenk Kriger

Me



