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betreffend das Patent 101 12 691

hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mdidndliche Verhandlung vom 12. Januar 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Hochst sowie der Richter v. Zglinitzki,
Dipl.-Ing. Fetterroll und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 1.13 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
5. Juli 2012 aufgehoben und das Patent DE 101 12 691 mit den
Patentanspriichen 1 bis 10 und der Beschreibung vom 12. Ja-
nuar 2017 sowie den Zeichnungen gemaf3 Patentschrift be-

schrankt aufrechterhalten.

Grinde

Gegen das am 16. Méarz 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemel-
dete und am 7. August 2008 veroffentlichte Patent 101 12 691 mit der Bezeich-

nung

,Verfahren zum Betreiben eines Zweitakt-GrofRdieselmotors sowie

Zweitakt-Grol3dieselmotor*

ist Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende hat geltend gemacht, der

Gegenstand des Patents sei weder neu, noch beruhe er auf einer erfinderischen



Tatigkeit. Ihr Vorbringen hinsichtlich der Patentfahigkeit hat sie auf die Druckschrif-

ten

D1 CIMAC: “Guidelines for the Lubrication of two-stroke crosshead diesel

engines”, Working group “Lubricants”; 30. Juni 1997

D2 J JP H3-194109 A
D2 A “Patent Abstracts of Japan” der D2
D2 E englische Ubersetzung der D2

D3 J JP S64-41619 A
D3 A “Patent Abstracts of Japan” der D3 (veroff. als JP 01041619 A)
D3 E englische Ubersetzung der D3

D4 Department of Industry: ,Piston ring design®; Report TRD 162, 1974

D5 J JP H5-163919 A

D5 A “Patent Abstracts of Japan” der D5
D5 Vv englische Ubersetzung der D5

D6 J JP S62-190813 U

D6 E englische Ubersetzung der D6

D7 J JP S60-67711A
D7 A “Patent Abstracts of Japan” der D7
D7 E englische Ubersetzung der D7

D8 J JP S61-178510 A
D8 A “Patent Abstracts of Japan” der D8
D8 E englische Ubersetzung der D8

gestutzt. Im Prufungsverfahren wurden zudem noch die Druckschriften

PVl DE 199 02 928 C1
PV2 DE 199 63 204 Al
PV3 EP0930503A1



PV4  JP S54-47041 A

PV5  Bartholome, E., Biekert, E. (u.a.) (Hrsg.): Ullmanns Enzyklop&die der
technischen Chemie, 4. Auflage Weinheim, Bergstr: Verlag Chemie, 1976,
Band 11, S. 498, ISBN. 3-527-20001-8

berucksichtigt.

Die Patentinhaberin hatte ihr Patent in der erteilten Fassung und aul3erdem mit

neuen Anspriichen gemal Hilfsantrag verteidigt.

Die Patentabteilung 1.13 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent

durch Beschluss vom 5. Juli 2012 widerrufen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Beschwerdefihrerin vertritt die Auffassung, dass Widerrufsgrinde nicht vorla-

gen, und beantragt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den
Patentanspriichen 1 bis 10 sowie der Beschreibung vom 12. Ja-
nuar 2017 und den Zeichnungen gemal Patentschrift beschrankt
aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin und Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie macht geltend, auch die beschréankt verteidigten Patentgegenstdnde seien

nicht patentfahig und nicht ausfuhrbar.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet in gegliederter Fassung (Gliederungszei-

chen ergéanzt):

,M 1.1 Verfahren zum Betreiben eines Zweitakt-Gro3dieselmotors, dessen Zylin-

M1.2

dern Brennstoff und Schmiermittel zugefuhrt werden, das nach einmali-
gem Durchgang verbraucht ist,
wobei der S-Gehalt des zugefiihrten Brennstoffs ermittelt und in Abhangig-

keit hiervon auf die Schmiermittelzufuhr eingewirkt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.3

M14

M1.5

M1.6

M 1.7

M1.8

das den Zylindern zugefuhrte Schmiermittel aus einem Schmiermittelvor-
ratsbehélter stammt und Uber eine hiervon abgehende Versorgungsleitung
den Zylindern zugefihrt wird,

wobei die jedem Zylinder zugefuhrte Schmiermittelmenge in Abhangigkeit
von der am Zweitakt-Grof3dieselmotor angreifenden Last gleichsinnig mit
dieser verandert wird,

und dabei die jeder Last zugeordnete Schmiermittelmenge in direkter oder
indirekter Abhangigkeit vom S-Gehalt des zugefuhrten Brennstoffs gleich-
sinnig mit dem S-Gehalt variiert wird,

und wobei die zugefiihrte Schmiermittelmenge unabhangig vom S-Gehalt
des zugefihrten Brennstoffs und der Last unter eine Mindestmenge, die
zum Abtransport von Verunreinigungen bendtigt wird, nicht abgesenkt und
unabhangig vom S-Gehalt des zugefuhrten Brennstoffs Uber eine Hochst-
menge, die etwa 50% Uber dem der jeweiligen Last zugeordneten Normal-
verbrauch liegt, nicht erhdht wird, und

dass der Fe-Gehalt des benutzten Schmiermittels laufend tberwacht wird
und an Hand dessen der tatséchliche Verschlei3 ermittelt wird, der mit
einem tolerierten Verschleil3 verglichen wird, wobei im Falle einer unzulas-

sigen Abweichung ein Alarm ausgeldst wird.”

Hieran schlief3en sich Unteranspriiche 2 bis 5 an.



Der geltende Patentanspruch 6 hat in gegliederter Fassung folgenden Wortlaut

(Gliederungszeichen erganzt):

.M 6.1 Zweitakt-Gro3dieselmotor zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem

der vorhergehenden Anspriiche mit wenigstens einem Zylinder (1), dem
eine eine Brennstoffleitung (5) enthaltende Brennstoffversorgungseinrich-
tung (3) und eine eine Versorgungsleitung (9) und eine Entsorgungslei-
tung (10) enthaltende Schmiermittelversorgungseinrichtung (7) zugeordnet

sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

M 6.2

M 6.3

M 6.4

M 6.5

die Versorgungsleitung (9) von einem Schmiermittelvorratsbehélter (8)
abgeht und dass der Schmiermittelversorgungseinrichtung (7) eine Dosier-
einrichtung (11) zugeordnet ist, mittels welcher die jedem Zylinder (1)
zugefuhrte Schmiermittelmenge in direkter oder indirekter Abhangigkeit
vom S-Gehalt des zugefiihrten Brennstoffs gleichsinnig mit einer Ande-
rung des S-Gehalts variierbar ist und dass

die Dosiereinrichtung (11) als automatische Steuer- oder Regelungsein-
richtung ausgebildet ist, die einen programmierbaren Rechner (12) mit
Eingangen fur den Ist-Werten zugeordnete Signale und Ausgangen fur
wenigstens ein in der Schmiermittelversorgungsleitung (9) vor den Zylin-
dern angeordnetes Dosierorgan (13) und eine Alarmeinrichtung (25) auf-
weist,

wobei der Rechner (12) einen Eingang (15) fur ein der an der Hubkolben-
brennkraftmaschine angreifenden Last entsprechendes Signal aufweist
und so programmiert ist, dass die der Last entsprechende Schmiermittel-
menge in Abhangigkeit vom S-Gehalt des zugefuhrten Brennstoffs variier-
bar ist und dass

die zugefuihrte Schmiermittelmenge unabhangig vom S-Gehalt des zuge-
fuhrten Brennstoffs und der Last unter eine Mindestmenge, die zum Ab-

transport von Verunreinigungen bendtigt wird, nicht abgesenkt und



M 6.6 unabh&ngig vom S-Gehalt des zugefihrten Brennstoffs Uber eine Hochst-
menge, die etwa 50% Uber dem der jeweiligen Last zugeordneten Normal-
verbrauch liegt, nicht erhdht wird, und dass

M 6.7 in der Schmiermittelentsorgungsleitung (10) wenigstens ein Sensor (22)
vorgesehen ist, der den Fe-Gehalt des Schmiermittels erfasst und dessen
Ausgangssignal dem Rechner zugefuhrt wird,

M 6.8 der an Hand des Fe-Gehalts des benutzten Schmiermittels den Verschleild
ermittelt und mit dem tolerierten Verschleil3 vergleicht und im Falle einer

unzulassigen Abweichung die Alarmeinrichtung (25) aktiviert.”

Hieran schlie3en sich Unteranspriiche 7 bis 10 an.

Wegen des Wortlauts der geltenden nachgeordneten Anspriiche 2 bis 5 sowie 7
bis 10 und weiterer Einzelheiten des Vorbringens wird auf die Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde ist nunmehr begriindet, indem sie antragsgeman zur

beschrankten Aufrechterhaltung des Patents fuhrt.

Die Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Betreiben eines Zweitakt-Grof3dieselmo-
tors, dessen Zylindern Brennstoff und Schmiermittel zugefiihrt werden, das nach
einmaligem Durchgang verbraucht ist, wobei der S-Gehalt des zugefihrten Brenn-
stoffs ermittelt und in Abhangigkeit hiervon auf die Schmiermittelzufuhr eingewirkt
wird, sowie einen hierflr geeigneten Zweitakt-Gro3dieselmotor zur Durchfiihrung
des Verfahrens mit wenigstens einem Zylinder, dem eine eine Brennstoffleitung

enthaltende Brennstoffversorgungseinrichtung und eine eine Versorgungsleitung



und eine Entsorgungsleitung enthaltende Schmiermittelversorgungseinrichtung zu-

geordnet sind.

In der Beschreibung ist ausgefuihrt, ein derartiges Verfahren und ein derartiger
Motor seien aus der JP 01041619 A (D3A) bekannt. Diese beschreibe zwei
Schmiermitteltanks mit unterschiedlichem Gehalt an Additiven. Abhangig vom im
Betrieb der Brennkraftmaschine vorliegenden Schwefel-Gehalt des Brennstoffs,
werde eine Mischung der beiden Schmieréle hergestellt und dem Motor zugefihrt.
Auch seien aus dem Stand der Technik Verfahren zur Bestimmung des Olwechsel-
intervalls bzw. zur Ausdehnung des Olwechselintervalls bekannt. So berechne das
in der DE 199 63 204 A1 (PV2) beschriebene System abhangig von dem Schwe-
felgehalt des Kraftstoffs und weiteren Motorparametern durch eine Steuereinheit
periodisch die Verschlechterung des Schmierdls, woraus das Zeitintervall fir den
Olwechsel abgeleitet werde. Durch die in der DE 199 02 928 C1 (PV1) offenbarten
MaRnahmen sollen die Olwechselintervalle stark ausgedehnt werden, in dem tber
einen langeren Zeitraum das Schmierdl durch Reinigung, Zugabe von Additiven
oder Austausch in einer guten Qualitat gehalten werde. Auch werde in der Praxis
die den Zylindern pro Zeiteinheit zugefuhrte Schmiermittelmenge haufig ausge-
hend von einem innerhalb eines bestimmten Zeitraums tolerierten Durchschnitts-
verschleil3 als feste Grol3e vorgegeben. Dies kénne jedoch zu einem unnétig ho-
hen Schmiermittelverbrauch fuhren, der zudem als Folge zu einem Fressen des

Zylinders fuhren konne.

Vor diesem Hintergrund soll die zu I6sende Aufgabe sein, bei einem Verfahren und
einem Motor der eingangs erwahnten Art eine vergleichsweise hohe Wirtschaft-

lichkeit und Sicherheit zu gewébhrleisten.

Mal3geblicher Fachmann ist ein Hochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinen-
bau mit mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der Entwicklung und Kon-

struktion von Schmiermittelsystemen fir Brennkraftmaschinen.



1. Das Patentbegehren ist zulassig.

Der geltende Anspruch 1 ergibt sich aus einer Zusammenfassung der erteilten
Anspriche 1 bis 4 sowie 8. Der nebengeordnete Anspruch 6 findet seine Stitze in
einer Zusammenfassung der erteilten Anspriiche 10 bis 12, 3 und 4 sowie 16. Die
geltenden Anspriche 2 bis 5 gehen inhaltlich auf die erteilten Anspriiche 5 bis 7
und 9, die geltenden Anspriiche 7 bis 10 auf die erteilten Anspriche 13 bis 15 und
17 zurick. Die erteilten Anspriiche entsprechen inhaltlich den urspringlich einge-
reichten Ansprichen, wobei in Anspruch 1 noch Angaben aus Abs. [0024] der
Offenlegungsschrift eingeflossen sind. Die Beschreibung entspricht der urspriing-
lich eingereichten mit den Ublichen Anpassungen an die geltende Anspruchsfas-

sung sowie Angaben zum Stand der Technik.

2. Zum Patentanspruch 1

2.1  Unter der im Patentanspruch 1 benutzten Angabe ,S-Gehalt* ist der Schwe-
felgehalt des Brennstoffs zu verstehen, wie aus dem Absatz [0011] eindeutig her-
vorgeht. Dieser kann gemald dem Absatz [0011] durch direkte Messung in dem
zugefuhrten Brennstoff oder auch, wie in Absatz [0012] ausgefihrt, indirekt Uber
einen vom Schwefelgehalt des zugeflhrten Brennstoffs beeinflussten, im benutz-

ten Schmiermittel feststellbaren Parameter bestimmt werden.

Bei dem in Merkmal M 1.8 beschriebenen ,Fe-Gehalt® handelt es sich, wie im
Absatz [0035] des Streitpatents ausgefuhrt, um den Eisengehalt im benutzten

Schmiermittel.

Die Angabe ,aus einem Schmiermittelbehalter” in Merkmal M 1.3 dient nicht nur
der Einfihrung des Schmiermittelbehalters im Anspruch 1. Vielmehr ist ,einem*®

auch als numerische Angabe zu verstehen. Denn das vorliegende Verfahren wird
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in vorteilhafter Weise mit einer Schmiermittelart und somit auch nur mit einem (ein-
zigen) Schmiermittelbehalter durchgefihrt (vgl. Abs. [0009]), im Gegensatz zu
dem in der Beschreibung genannten Stand der Technik JP 01 041619 A (PV5) bei

dem unterschiedliche Schmierdle aus zwei Behaltern gemischt werden.

Die Schmiermittelmenge wird nach Anspruch 1 abhangig von zwei Parametern
zugefuhrt. GemalR dem Merkmal M 1.4 wird die jedem Zylinder zugefihrte
Schmiermittelmenge in Abhangigkeit von der an dem Zweitakt-GroRRdieselmotor
angreifenden Last gleichsinnig mit der Last ver&ndert. Diese jeder Last zugeord-
nete Schmiermittelmenge wird zudem in Abhangigkeit vom S-Gehalt des Brenn-
stoffs variiert, und zwar, wie in Merkmal M 1.5 beschrieben, gleichsinnig mit der
Anderung des S-Gehalts. Die zuzufiihrende Schmiermittelmenge wird somit je-
weils gleichsinnig bei jeder Anderung eines der Parameter angepasst. Sowohl die
Last und auch der Schwefelgehalt des Brennstoffs kdnnen unabh&ngig voneinan-
der sowohl zunehmen oder auch abnehmen, d. h. sich gegenlaufig auf die vorzu-
nehmende Anderung der zugefiihrten Schmiermittelmenge auswirken. Die resul-
tierende Anderung der zugefiihrten Schmiermittelmenge ist somit das Ergebnis
einer Uberlagerung der durch die beiden Parameter jeweils ausgelosten Anderun-

gen.

2.2 Das Verfahren zum Betreiben eines Zweitakt-GrofRdieselmotors ist so deut-

lich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann es ausfuhren kann.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass beanspruchte Verfahren sei nicht aus-
fuhrbar.

Sie gehe zwar davon aus, dass der Fachmann in der Lage sei, die in Merk-
mal M 1.6 beschriebene Mindestmenge der zugefiuhrten Schmiermittelmenge im
Rahmen des fachménnischen Handelns zu bestimmen. Andernfalls ergebe es sich
aus dem Streitpatent jedoch nicht, wie diese ermittelt bzw. bemessen werden

kdénne.
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Weiter sei durch den Anspruch 1 in Merkmal M 1.4 definiert, dass die zuzufih-
rende Schmiermittelmenge gleichsinnig mit der Last des Zweitakt-Gro3dieselmo-
tors verandert werde. Da jedoch der S-Gehalt des Brennstoffs als weiterer, eben-
falls zu bertcksichtigendem Parameter, eine Anderung der Schmiermittelmenge
entgegen der durch die Lastdnderung hervorgerufenen Schmiermittelmenge be-
wirken konne, sei dem Fachmann nicht klar, wie er dies umsetzen kbnne, misse

er die Zufuhr der Schmiermittelmenge nun erhéhen oder reduzieren.

Dariiber hinaus wisse der Fachmann nicht, wie er die laufende Uberwachung des
Fe-Gehalts im verbrauchten Schmiermittel realisieren solle. Wie der Fe-Gehalt
laufend bestimmt bzw. welcher Sensor dazu benutzt werde, sei dem Streitpatent
nicht entnehmbar. Auch seien derartige Sensoren zum Zeitpunkt der Patentanmel-

dung nicht bekannt gewesen.

Diese Argumente halten einer Uberpriifung jedoch nicht stand.

Dem Fachmann ist bekannt, dass zur Sicherstellung des Betriebs eines Zweitakt-
GroR3dieselmotors eine Schmierung der Zylinder gewébhrleistet sein muss. Die Er-
mittlung einer Mindestmenge an Schmiermittel, um einen Abtransport von Verun-
reinigungen fur einen vorgegebenen GroRRdieselmotors sicherzustellen, fuhrt der
Fachmann im Rahmen seines Wissens und Kénnens durch (vgl. z. B. D1; S. 9,
4. Abs.).

Wie schon unter 2.1 ausgefihrt, ergibt sich aus den Merkmalen M 1.4 und M 1.5,
dass die zuzufiihrende Schmiermittelmenge bei einer Anderung der Last und auch
des Schwefelgehalts jeweils gleichsinnig mit der Anderung des jeweiligen Parame-
ters angepasst wird und die resultierende Anderung der Schmiermittelzufuhrrate
das Ergebnis einer Uberlagerung ist. Auch wenn die Lastanderungen und die An-
derungen des S-Gehalts im Brennstoff gegenlaufige Anderungen der Zufuhrraten
des Schmiermittels bewirken sollten, weil3 der Fachmann was zu tun ist. Wie

schon im Anspruch festgehalten, wird die jeder Last zugeordnete Schmiermittel-
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menge in Abhangigkeit vom S-Gehalt des zugefiihrten Brennstoffs gleichsinnig mit
dem S-Gehalt variiert. Dies ist eine unmissverstandliche Anweisung, jeder Last
eine Schmiermittelmenge (entsprechend Merkmal 1.4) zuzuordnen und bei gege-

bener Last die Schmiermittelmenge mit dem S-Gehalt zu verandern.

Es trifft zu, dass in der Patentschrift ein Sensor oder ein Verfahren zum Bestim-
men eines Fe-Gehalts im verbrauchten Schmiermittel nicht beschrieben ist. Das
Streitpatent ist jedoch nicht auf solche Sensoren oder Verfahren an sich gerichtet.
Zudem waren dem Fachmann am Anmeldetag Sensoren bekannt, die eine lau-
fende Bestimmung des Fe-Gehalts ermoglichen, z. B. durch einen induktiven Sen-
sor, der die durch die ferromagnetischen Partikel im Schmiermittel induzierten

Spannungsunterschiede misst.

2.3 Das zweifelsfrei gewerblich anwendbare Verfahren nach Anspruch 1 ist

— wie auch zwischen den Beteiligten unstreitig — neu.

So sind aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften explizit die Merk-

male M 1.7 und M 1.8 bekannt, wonach

— die Schmiermittelmenge unabhangig vom S-Gehalt des zugefuhrten Brenn-
stoffs Uber eine Hochstmenge, die etwa 50% Uber dem der jeweiligen Last

zugeordneten Normalverbrauch liegt, nicht erhéht wird, und

— der Fe-Gehalt des benutzten Schmiermittel laufend tberwacht wird und an
Hand dessen der tatsachliche Verschleil} ermittelt wird, der mit einem tole-
rierten Verschleil3 verglichen wird, wobei im Falle einer unzuldssigen Abwei-

chung ein Alarm ausgel6st wird.

2.4 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen

Tatigkeit.
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Zutreffend ist die Patentabteilung davon ausgegangen, dass als geeigneter Aus-
gangspunkt zur Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit die Druckschrift D1 anzu-

sehen ist.

Bei der Druckschrift D1 handelt es sich um eine Veroffentlichung des ,International
Council on Combustion Engines®. Darin werden allgemein Richtlinien und Zusam-
menhange bei der Schmierung von Zwei-Takt Dieselmotoren behandelt. Auf Sei-
te 3 sowie in den Figuren 1 und 2 wird ein Zweitakt-Grof3dieselmotor beschrieben
und gezeigt, dessen Zylindern Brennstoff und Schmiermittel zugegeben werden,
das nach einmaligem Durchgang verbraucht ist (vgl. Abschnitt 3.2, 1. Abs.; Merk-
mal M 1.1). Die Figur 1 zeigt weiter auch einen Schmiermittelbehalter (cylinder oil
service tank) von dem aus das Schmiermittel Uber eine hiervon abgehende Ver-
sorgungsleitung den Zylindern zugefthrt wird (Merkmal M 1.3) und eine Variation
der jedem Zylinder zugefuihrten Schmiermittelmenge (manual quantity regulator),
in Abhangigkeit von der an dem Zweitakt-Grof3dieselmotor angreifenden Last (au-
tomatic load-dependent quantity control; Merkmal M 1.4). Die Variation findet auch
gleichsinnig statt, also bei Erhéhung der Last wird auch eine Erh6hung der
Schmiermittelmenge durchgefiihrt. Dieser Zusammenhang geht auch aus der
Figur 2 hervor; dort ist eine Regelstange zwischen dem ,Regulator® und dem
,Lubricator eingezeichnet, die eine gleichsinnige Anderung der Schmiermittel-
menge bei einer Lastanderung bewirkt. Weiter geht die Druckschrift D1 in dem
Abschnitt 3.4 auf die dem Motor zugefiihrte Schmiermittelmenge (oil feed rates)
und auf Sicherheitsaspekte beziglich einer Mindest- bzw. einer Hochstmenge ein.
So ist im 4. Absatz auf S. 9 ausgefuihrt, dass bei zu geringer Schmiermittelmenge
ein VerschleilR/Fressen stattfinden kann, wenn der Olfilm zwischen dem Kolben-
ring und der Zylinderbuchse aufreif3t. Um dieses Risiko zu vermeiden, ist ein ge-
wisser Betrag an Schmierdl nétig. Dieser Absatz beschreibt somit das Merk-
mal M 1.6, dass die Schmiermittelmenge unabhéngig vom S-Gehalt und der Last
unter eine Mindestmenge nicht abgesenkt wird. Auch lehrt dieser Abschnitt 3.4,
eine UberméaRige Schmiermittelzufuhr zu vermeiden. Im dritten Absatz der Seite 9

wird beschrieben, dass eine uberhohte Schmiermittelzufuhr (,excessive feed rate®)
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zu Ablagerungen auf der Innenseite des Zylinders fuhrt. Der Fachmann entnimmt
hieraus unmittelbar, die Schmiermittelmenge nicht Uber eine gewisse Menge, eine

Hochstmenge, anzuheben (Teilmerkmal M 1.7).

Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 darin, dass

der S-Gehalt des zugefuhrten Brennstoffs ermittelt und in Abhangigkeit

hiervon auf die Schmiermittelzufuhr eingewirkt wird (Merkmal M 1.2),

e wobei die jeder Last zugeordnete Schmiermittelmenge in direkter oder
indirekter Abhangigkeit vom S-Gehalt des zugefuhrten Brennstoffs gleich-

sinnig mit dem S-Gehalt variiert wird (Merkmal M 1.5),

e die Hochstmenge an zugeflihrter Schmiermittelmenge etwa 50% Uber
dem der jeweiligen Last zugeordneten Normalverbrauch liegt (Teilmerk-
mal M 1.7) und

e dass der Fe-Gehalt des benutzten Schmiermittel laufend tberwacht wird
und an Hand dessen der tatsédchliche Verschleil3 ermittelt wird, der mit
einem tolerierten Verschleil} verglichen wird, wobei im Falle einer unzul&s-

sigen Abweichung ein Alarm ausgel6st wird (Merkmal M 1.8).

Es trifft wohl zu, dass ein Teil dieser Merkmale durch die Lehre aus der Druck-

schrift D1 nahe gelegt ist.

So ist dem Abschnitt 3.4 zu entnehmen (vgl. S. 9, 5. bis 6. Absatz), dass die zuzu-
fuhrende Schmiermittelmenge lastabhangig erfolgen solle. Es wird dazu geraten,
von der vorgeschlagenen lastabh&ngigen Zufuhrrate unter bestimmten Umstanden
abzuweichen. Unter anderen beeinflusse der Schwefelgehalt des zugefiihrten
Brennstoffs die Schmierung. Durch diesen Hinweis ist der Fachmann veranlasst,
die zugefiihrte Schmiermittelmenge nicht nur abhangig von der Last der Brenn-



-15 -

kraftmaschine, sondern auch abh&ngig von dem vorliegenden Schwefelgehalt des
Brennstoffs einzustellen (Merkmale M 1.2 und M 1.4).

Der Abschnitt 3.4 enthalt auch den Hinweis (vgl. S. 9, 7. Absatz), dass bei einer
Verbrennung von Brennstoff mit héherem Schwefelgehalt mehr Saure produziert
werde, die mehr Alkalinitat zur Neutralisierung erfordere. Das Neutralisieren von
sauren Komponenten ist einer der Zwecke der Zylinderschmierung (vgl. auch Ab-
schnitt 3.1, 4. Spiegelstrich). Wenn eine ausreichende Neutralisierung tber die zu-
gefiihrte Schmiermittelmenge (Abschnitt 3.4) gewahrleistet werden soll, ist dies
nur maoglich, sofern die Schmiermittelmenge gleichsinnig mit dem S-Gehalt des

Brennstoffs variiert wird (Merkmal 1.5).

Ausgehend von dem im dritten Absatz der S. 9 (D1) beschriebenen Problem, dass
bei zu hoher Schmiermittelmenge Ablagerungen auftreten konnen, wird der Fach-
mann die Schmiermittelmenge entsprechend lastabhangig begrenzen, um diese
Nachteile zu vermeiden. Dartber hinaus erhalt der Fachmann durch den Ab-
satz 3.6.2 ,Wear and Economics of Cylinder Lubrication“ auf den Seiten 11 und 12
der D1 einen weiteren Hinweis, die Menge an zugeflihrtem Schmiermittel zu be-
grenzen. Gemal3 der vorliegenden Aufgabenstellung des Streitpatents wird dort,
zur Minimierung der Betriebskosten, eine Abwéagung der akzeptablen Verschleil-
rate und der Menge an zugefuhrtem Schmiermittel vorgeschlagen. Wenn beim
Fachmann keine Anhaltspunkte fur die mengenméafige Festlegung einer Ober-
grenze fur das zuzufihrende Schmiermittel bestehen sollten, wird er im Rahmen
der Auslegung des Schmiersystems spatestens anhand einer Uberschaubaren
Anzahl von Versuchen darauf hinarbeiten, diese Grenze zu ermitteln. Sie wird das
Ergebnis aus einem Kompromiss zwischen der Menge sein, die zu unerwiinschten
Ablagerungen fuhrt, und der Menge, bei der die Betriebskosten minimal sind. Das
Ergebnis wird motorabhangig und abhangig davon sein, welche Kosten betriebs-
wirtschaftlich angesetzt werden. Diese Uberlegungen fiihren den Fachmann zu

einer Obergrenze, die nicht notwendigerweise bei 50% uber dem der jeweiligen
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Last zugeordneten Normalverbrauch liegt. Allerdings lasst der geltende Patentan-
spruch diesen Wert mit dem Zusatz ,etwa“ auch im Ungefahren (Teilmerkmal 1.7).

Auch wenn unterstellt wird, der Fachmann lege die Hochstmenge an zugefuhrter
Schmiermittelmenge bei etwa 50% Uber dem der jeweiligen Last zugeordneten
Normalverbrauch fest, kann die Druckschrift D1 letztendlich nicht zum Streitgegen-
stand fuhren, denn ihr ist kein Hinweis zu entnehmen, einen tatsachlichen Ver-
schlei3 durch die Messung eines Fe-Gehalts im verbrauchten Schmiermittel zu

ermitteln.

Die Druckschrift D4 geht als einzige der im Verfahren befindlichen Druckschriften
auf einen Zusammenhang zwischen Eisenpartikeln und einem auftretenden Ver-
schleiR ein, vgl. dort den Ubergang von Seite 60 auf Seite 61. Explizit wird auf die
Phanomenologie eingegangen, wie Eisensulfat und Eisenpartikel von der Oberfla-
che herausgelost werden und daraus, durch die Temperaturen in der Verbren-
nungskammer, sehr hartes Eisen(lll)-oxid entsteht, das wiederum zwischen den
Reibflachen den Verschleil3 erhoht. Warum nun der Fachmann ausgehend von
dieser Untersuchung zu den grundsatzlich ablaufenden Mechanismen den Eisen-
gehalt im benutzten Schmiermittel eines Zweitakt-Grof3dieselmotors im Betrieb be-
stimmen und daraus den tatséchlichen Verschleil3 ermitteln sollte, erschlief3t sich
nicht. Die angefuhrte Textpassage behandelt lediglich allgemein einen mdglichen
(,another theory“) Mechanismus fur den Verschleil3 an den Reibflachen. Ein Hin-
weis darauf, die Eisenpartikel und somit den Fe-Gehalt des Schmiermittels laufend
zu Uberwachen, kann der Fachmann nicht entnehmen. Dariber hinaus behandelt
die Druckschrift D4 die Auslegung von Kolbenringen (,Piston ring design®) und
geht auch nicht weiter auf die Auslegung eines Schmiermittelkreislaufs eines Zwei-

takt-Grol3dieselmotors ein.

Den weiteren Druckschriften D2, D3, D5 bis D8 sowie PV1 bis PV5 ist ein Hinweis
darauf, den Fe-Gehalt eines benutzten Schmiermittels in einem Schmiermittel-

kreislauf zu Uberwachen ebenfalls nicht zu entnehmen.
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2.5 Die auf den Anspruch 1 riickbezogenen Anspriiche 2 bis 5 betreffen jeweils
weitere Uber Selbstverstandlichkeiten hinausgehende Ausfuhrungsformen und

werden von diesem getragen.

3. Zum nebengeordneten Patentanspruch 6

3.1 Der Patentanspruch 6 beschreibt einen Zweitakt-Grol3dieselmotor zur
Durchfiihrung eines Verfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 5. Zur Auslegung

der einzelnen Merkmale wird auf das in Abschnitt 2.1 Gesagte verwiesen.

3.2 Der zweifelsohne gewerblich anwendbare Zweitakt-Grofl3dieselmotor nach

Anspruch 6 ist auch patentfahig.

Wie zu dem Patentanspruch 1 ausgefiihrt, offenbart keine der im Verfahren be-
riicksichtigten Druckschriften die Uberwachung des Fe-Gehalts im benutzten

Schmiermittel oder legt diese nahe.

Daher ist auch der Zweitakt-Grol3dieselmotor gemald Patentanspruch 6, der laut
den Merkmalen M 6.7 und M 6.8 wenigstens einen Sensor in der Schmiermittel-
entsorgungsleitung umfasst, der den Fe-Gehalt des Schmiermittels erfasst, aus
den gleichen Grinden, wie zum Patentanspruch 1 ausgefihrt, neu und auf einer

erfinderischen Tatigkeit beruhend.

3.3 Die auf den Anspruch 6 rickbezogenen Anspriiche 7 bis 10 betreffen je-
weils weitere Uber Selbstverstandlichkeiten hinausgehende Ausflihrungsformen

und werden von diesem getragen.
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Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,
wenn einer der in 8 100 Absatz 3 PatG aufgefihrten Mangel des Verfahrens
gerugt wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung
dieses Beschlusses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a,
76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-

walt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst v. Zglinitzki Richter am BPatG Wiegele
Fetterroll kann wegen
Krankheit nicht unter-
schreiben

Dr. Hochst
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