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In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2008 002 574

ECLI:DE:BPatG:2017:191217B12Wpat43.14.0



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die miundliche Verhandlung vom 19. Dezember 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmuller, der Richterin Bayer sowie

der Richter Dr.-Ing. Kriiger und Dipl.-Phys. Univ. Schmidt

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 13 des DPMA vom 14. November 2013 aufgeho-
ben und die Sache im Hinblick auf den Hilfsantrag vom
19. Dezember 2017 an das DPMA zuriickverwiesen. Im Ubrigen

wird die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickgewiesen.

Grinde

Gegen das am 20. Juni 2008 angemeldete und mit der Bezeichnung ,Verfahren
und Vorrichtung zur Ansteuerung einer Glihkerze* am 18. Marz 2010 veréffent-
lichte Patent 10 2008 002 574 wurde am 8. Juni 2010 Einspruch erhoben.

Die Einsprechende hat die Auffassung vertreten, das Patent sei zu widerrufen, da
der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfahig sei (§ 21 (1) Nr. 1 PatG).

Zur Begruindung hat sie auf folgende Druckschriften verwiesen:
D1) DE 102006 010083 Al
D2) EP 1162 368 A2.

Die Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss

in der Anhoérung am 14. November 2013 den Widerruf des Patents beschlossen.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 10. Januar 2014 eingereichte
Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Beschwerdefihrerin und Patentinhaberin beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 13 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 14. November 2013 aufzuheben und das Patent
10 2008 002 574 in vollem Umfang aufrechtzuerhalten,

hilfsweise mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
Patentanspriiche 1 bis 2 gemal Hilfsantrag, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung am 19. Dezember 2017,

Beschreibung und Zeichnungen (Fig.1 bis Fig.3) gemal
Patentschrift.

Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Patentinhaberin zuriickzuweisen.

Der Anspruch 1 gemafl Hauptantrag lautet:

Verfahren zur Ansteuerung einer Gluhkerze (1) in einem
Verbrennungsmotor, wobei ein Alterungszustand A der Glih-
kerze (1) ermittelt wird und

die Ansteuerung der Gluhkerze (1) in Abhangigkeit vom Alterungs-
zustand A der  Gluhkerze  beeinflusst  wird,  dadurch
gekennzeichnet, dass

eine Verdnderung der Ansteuerung in Abhéangigkeit vom
Alterungszustand A der Gluhkerze (1) bei einer Umgebungs-
temperatur in einem Bereich unter 0° C grof3er ist als bei einer

Umgebungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C.



Auf diesen Anspruch sind die Anspriiche 2 bis 9 direkt oder indirekt riickbezogen.

Der Nebenanspruch 10 gemaf Hauptantrag lautet:

Vorrichtung zur Ansteuerung einer Glihkerze (1) in einem
Verbrennungsmotor, wobei Mittel vorgesehen sind, die einen
Alterungszustand A der Gluhkerze (1) ermitteln und die
Ansteuerung der Kerze in Abhangigkeit vom Alterungszustand der
Gluhkerze (1) beeinflussen, dadurch gekennzeichnet, dass

die Mittel eine Veranderung der Ansteuerung in Abhangigkeit vom
Alterungszustand A der Gluhkerze (1) bei einer Umgebungs-
temperatur in einem Bereich unter 0° C gréRer wahlen als bei

einer Umgebungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C.

Der Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag lautet:

Verfahren zum Erkennen und Kompensieren eines Alterungs-
zustands einer Gluhkerze (1) in einem Verbrennungsmotor, wobei
ein Alterungszustand A der Gluhkerze (1) ermittelt wird, wobei
eine Ansteuerung der Glihkerze (1) in Abhangigkeit vom
Alterungszustand A der Gluhkerze (1) beeinflusst wird, wobei die
Kompensation mittels eines Korrekturwertes einer Ansteuerspan-
nung der Gluhkerze (1) vorgenommen wird, dadurch
gekennzeichnet, dass

in einem Temperaturbereich unterhalb von 0° C der Korrekturwert
der Ansteuerspannung der Gluhkerze (1) grol3er ist als in einem
Temperaturbereich von 20° C, sodass die Kompensation nur dann
vorgenommen wird, wenn aufgrund eines gegeniber einem
Verbrennungsmotor mit nicht-gealterter Glihkerze verschlech-
terten Startverhaltens des Verbrennungsmotors die Kompensation

erstrebenswert ist.



Der Nebenanspruch 2 gemal Hilfsantrag lautet:

Vorrichtung, eingerichtet, jeden Schritt des Verfahrens nach

Anspruch 1 auszufihren.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt

verwiesen.

Die fristgerecht eingelegte und auch zulassige Beschwerde der Patentinhaberin
hat insoweit Erfolg, als die Sache zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent-
und Markenamt zurtckverwiesen wird, weil der mit dem zulédssigen Einspruch
geltend gemachte Widerrufsgrund, der Gegenstand des Patents sei nicht
patentfahig, sich hinsichtlich der Anspriiche nach Hauptantrag zwar als zutreffend
erweist, hinsichtlich der Anspriche nach Hilfsantrag aber anhand der Aktenlage

nicht abschlieRend beurteilt werden kann.

1. Die Erfindung betrifft laut Patentschrift Absatz 0001 ein Verfahren und eine

Vorrichtung zur Ansteuerung einer Gliihkerze.

2. Als Stand der Technik nennt die Patentschrift als Beispiel fir ein Verfahren
zur Ansteuerung einer Gluhkerze, bei dem eine Alterung der Glihkerze bertck-
sichtigt wird die D1.

3. Als Aufgabe ist dem Absatz 0003 der Patentschrift zu entnehmen, den aus
der D1 bekannten Stand der Technik so weiterzuentwickeln, dass die Gliihkerzen
mit grofRer Zuverlassigkeit bis an das Ende ihrer Lebensdauer betrieben werden

kdnnen, ohne dass es zu einer verschlechterten Funktion der Gliihkerzen kommt.



Insbesondere soll eine Verbesserung des Startverhaltens erreicht werden, ohne
dass dadurch der Prozess der Alterung noch beschleunigt wird.

4. Als Fachmann fur den vorliegenden Erfindungsgegenstand zustéandig ist ein
Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Verfah-

ren zur Ansteuerung von Gluhkerzen in Verbrennungsmotoren.

5. Der Anspruch 1 gemal Hauptantrag lasst sich wie folgt gliedern:

MO  Verfahren zur Ansteuerung einer Glihkerze (1) in einem
Verbrennungsmotor, wobei

Mla ein Alterungszustand A der Glihkerze (1) ermittelt wird und

M1b die Ansteuerung der Gluhkerze (1) in Abh&ngigkeit vom Alterungs-
zustand A der Gluhkerze beeinflusst wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2  eine Veranderung der Ansteuerung in Abhangigkeit vom Alterungs-
zustand A der Gluhkerze (1) bei einer Umgebungstemperatur in
einem Bereich unter 0° C groler ist als bei einer Umgebungstem-

peratur in einem Bereich von mehr als 10° C.

Der Anspruch 10 gemald Hauptantrag lasst sich wie folgt gliedern:

MQ' Vorrichtung zur Ansteuerung einer Gliuhkerze (1) in  einem
Verbrennungsmotor,

Mla' wobei Mittel vorgesehen sind, die einen Alterungszustand A der
Gluhkerze (1) ermitteln und

M1b' die Ansteuerung der Kerze in Abhangigkeit vom Alterungszustand
der Glihkerze (1) beeinflussen,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2' die Mittel eine Verdnderung der Ansteuerung in Abh&ngigkeit vom

Alterungszustand A der Glihkerze (1) bei einer Umgebungstem-



peratur in einem Bereich unter 0° C groRer wahlen als bei einer
Umgebungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C.

Der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag lasst sich wie folgt gliedern:

HO  Verfahren zum Erkennen und Kompensieren eines Alterungs-
zustands einer Gluhkerze (1) in einem Verbrennungsmotor, wobei

Hla ein Alterungszustand A der Glihkerze (1) ermittelt wird, wobei

H1b eine Ansteuerung der Glihkerze (1) in Abhangigkeit vom Alterungs-
zustand A der Gluhkerze (1) beeinflusst wird, wobei

Hlc die Kompensation mittels eines Korrekturwertes einer Ansteuer-
spannung der Glihkerze (1) vorgenommen wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

H2a in einem Temperaturbereich unterhalb von 0° C der Korrekturwert
der Ansteuerspannung der Glihkerze (1) groRRer ist als in einem
Temperaturbereich von 20° C,

H2b sodass die Kompensation nur dann vorgenommen wird, wenn auf-
grund eines gegeniuber einem Verbrennungsmotor mit nicht-
gealterter Gluhkerze verschlechterten Startverhaltens des Verbren-

nungsmotors die Kompensation erstrebenswert ist.

6. Auslegung

6.1. Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag ist ein Verfahren zur
Ansteuerung einer Gluhkerze in einem Verbrennungsmotor. Unter Ansteuerung
einer Gluhkerze ist hier die Versorgung der Gluhkerze mit elektrischer Energie zu
verstehen. EinstellgréRen der Energieversorgung der Glihkerze sind die
Einschaltdauer und die anliegende Spannung.

Der erste, im Merkmal 1a genannte Verfahrensschritt ist die Ermittlung eines
Alterungszustands. Unter Alterung ist hier ganz allgemein jede Veranderung der

Gluhkerzeneigenschaften zu verstehen, die sich negativ auf das Betriebsverhalten



der Gluhkerze auswirkt. Der Alterungszustand A ist eine Kennzahl fur die Alterung.
Die Patentschrift, siehe beispielsweise Absatz 0011, offenbart verschiedene
Verfahren zur Bestimmung des Alterungszustands A.

Nach der Bestimmung des Alterungszustands folgt gemaR Merkmal M1b eine
Beeinflussung der Ansteuerung der Glihkerze in Abhangigkeit vom ermittelten
Alterungszustand A. D. h. Einschaltdauer und anliegende Spannung werden in

Abhangigkeit vom ermittelten Alterungszustand A verandert.

Das Merkmal M2 préazisiert die Art der Beeinflussung der Ansteuerung, dadurch
dass
eine Verdnderung der Ansteuerung in Abhéangigkeit vom
Alterungszustand A der Gluhkerze (1) bei einer Umgebungs-
temperatur in einem Bereich unter 0° C grofRer ist als bei einer
Umgebungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C.

Das Merkmal M2 konkretisiert das Merkmal M1b. Der Inhalt der Wortgruppe
.veranderung der Ansteuerung in Abh&ngigkeit vom Alterungszustand A der
Gliihkerze (1) des Merkmals M2 ist gleichzusetzen mit dem der Wortgruppe des
Merkmals M1b ,die Ansteuerung der Kerze in Abhangigkeit vom Alterungs-
zustand A der Gluhkerze (1) beeinflussen®.

Das Merkmal M2 bildet das Merkmal M1b dadurch aus, dass die in M1b genannte
Verédnderung der Ansteuerung bei einer Umgebungstemperatur in einem Bereich
unter 0° C groRer ist als bei einer Umgebungstemperatur in einem Bereich von
mehr als 10° C.

Unter Umgebungstemperatur ist hier unter Bericksichtigung von Absatz 0003
und 0004 der Patentschrift eine Umgebungstemperatur des Verbrennungsmotors
zu verstehen. Der Fachmann legt das Merkmal M2 so aus, dass die Umgebungs-
temperatur fir die Verdnderung der Ansteuerung bericksichtigt wird und dass
nicht nur eine indirekte Beeinflussung gemeint ist, siehe etwa Absatz 0012 der



Patentschrift. Allerdings muss die Umgebungstemperatur selbst nicht gemessen,

sondern kann auch indirekt bestimmt werden.

Die Beschwerdefiihrerin und Patentinhaberin fuhrt aus, der Fachmann wirde
aufgrund von Absatz 0013 der Patentschrift das Merkmal M2 so verstehen, dass
die vorher berechnete Kompensation bei einer Umgebungstemperatur von mehr
als 10° C bewusst auszusetzen sei. Dadurch werde durch das zusatzliche
Merkmal M2 eine zusatzliche Wirkung, namlich die Vermeidung einer durch

unndtige Kompensation verursachten beschleunigten Alterung erreicht.

Dieser Argumentation folgt der Senat nicht. Zwar ist bei der Auslegung von
Ansprichen die gesamte Patentschrift heranzuziehen, allerdings darf dies nicht
dazu fuhren, dass der Gegenstand eines Anspruchs enger ausgelegt wird, als es
sein Wortlaut zulasst. Im vorliegenden Fall haben die in dem von der Beschwerde-
fuhrerin und Patentinhaberin angeflhrten Absatz 0013 der Patentschrift beschrie-
benen Merkmale keinen Eingang in den Anspruch 1 gefunden und wirken somit

nicht beschrankend.

Der Vorrichtungsanspruch 10 gemald Hauptantrag umfasst ausschliel3lich Mittel
zur Ausfiuhrung der Verfahrensmerkmale des Anspruchs 1. Er ist daher entspre-

chend auszulegen.

6.2 Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag ist ein Verfahren zum
Erkennen und Kompensieren eines Alterungszustands einer Glihkerze in einem
Verbrennungsmotor. Der Begriff ,Kompensieren® ist nach Absatz 0013 so zu
verstehen, dass der Alterungszustand vollstdndig ausgeglichen wird. Die Kompen-
sation erfolgt mittels eines Korrekturwerts der Ansteuerspannung, wobei dieser
Korrekturwert unterhalb von 0° C groR3er ist als in einem Temperaturbereich von
20° C, siehe Merkmale Hlc und H2a. Den Begriff ,Temperaturbereich* wird der
Fachmann unter Kenntnis von Absatz 0013 als Umgebungstemperaturbereich

verstehen.
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Der Anspruch 2 gemafd Hilfsantrag, umfassend eine
Vorrichtung, eingerichtet, jeden Schritt des Verfahrens nach
Anspruch 1 auszufihren,

ist entsprechend Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag auszulegen.

7. Die nach Hauptantrag geltenden erteilten Anspriche sind zuldssig, da ihre
Gegenstande nicht Uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinausgehen
(8 21 (1) 1. PatG).

Der Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1 mit den Merkmalen MO, M1a und M1b

entspricht dem urspriinglichen Anspruch 1.

Das Merkmal M2 ist dem urspringlichen Anspruch 8 entnommen.

Im urspringlichen Anspruchssatz ist der Anspruch 8 indirekt Giber den Anspruch 7
auf den Anspruch 1 riickbezogen. Die Merkmale des urspringlichen Anspruchs 7,
dass fur die Ansteuerung in Abhangigkeit vom Alterungszustand A
der Glihkerze (1) eine Umgebungstemperatur Tavys des Verbren-

nungsmotors beriicksichtigt wird,

sind nicht Bestandteil des erteilten Anspruchs 1.

Dies ist unschadlich, da das Merkmal des ursprtinglichen Anspruchs 8,
dass eine Veranderung der Ansteuerung in Abhangigkeit vom Al-
terungszustand A der Gluhkerze (1) bei einer Umgebungstempe-
ratur in einem Bereich unter 0° C groRRer ist als bei einer Umge-
bungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C

bereits implizit beinhaltet, dass die Umgebungstemperatur Taus des Verbren-

nungsmotors bericksichtigt wird.

Der Oberbegriff des erteilten Anspruchs 10 mit den Merkmalen MQ', Ml1la' und
M1b' entspricht dem ursprunglichen Anspruch 10. Das weitere Merkmal M2' leitet
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sich analog zum Merkmal M2 des Anspruchs 1 aus dem Merkmal des urspringli-
chen Anspruchs 8 her.

Die auf den Anspruch 1 direkt bzw. indirekt riickbezogenen geltenden Anspri-
che 2 bis 9 entsprechen bis auf die fortlaufende Nummerierung den urspringli-
chen Ansprichen 2 bis 7 sowie 9 und 10.

8. Der Gegenstand des Anspruch 1 gemalR Hauptantrag ist nicht patentfahig,
da sein Gegenstand zwar neu ist, aber nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht
(8 4 PatG).

Die D1, siehe Absatz 0001 bis 0003, beschreibt ein Verfahren zur Ansteuerung
einer Gluhkerze in einem Verbrennungsmotor (Merkmal MO).

Die D1, Absatz 0016, gibt an, dass sich der elektrische Widerstand von Glih-
kerzen mit zunehmendem Alter meist verandert und zu einer niedrigeren Glih-
kerzentemperatur fiihrt, die schlechteres Zindverhalten und Startverhalten nach
sich zieht. Dieses Problem wird gelost durch Messen des Widerstandes der
einzelnen Gluhkerzen und durch Berilcksichtigen der individuellen Wider-
standsénderungen bei der Ansteuerung, wodurch der Einfluss solcher

Anderungen auf die erreichte Gliihtemperatur ausgeglichen wird.

Die D1 lehrt somit, dass ein Alterungszustand A der Gliihkerze ermittelt (Merkmal
Mla) und dass die Ansteuerung der Glihkerze in Abhangigkeit vom Alterungs-
zustand A der Gluhkerze beeinflusst wird (Merkmal M1b).

Der Anspruch 1 gemal? Hauptantrag unterscheidet sich somit von der D1 lediglich
durch das Merkmal M2, dass
eine Verdnderung der Ansteuerung in Abhangigkeit vom
Alterungszustand A der Glihkerze (1) bei einer Umgebungs-
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temperatur in einem Bereich unter 0° C grofRer ist als bei einer
Umgebungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegentber der D1.

Der D1, Absatz 0004, entnimmt der Fachmann, dass die Gluhkerzen in einem
Motor auf eine Nenntemperatur gebracht werden muissen. Bei unterschiedlichen
Betriebsbedingungen des Motors werden die Gluhkerzen unterschiedlich stark
abgekuhlt. Um dies auszugleichen, wird die elektrische Leistung angepasst, siehe
Absatz 0005. Die Ansteuerung der Gluhkerzen erfolgt also in Abhéngigkeit der
Umgebungstemperatur, wobei bei niedrigen Temperaturen eine héhere Leistung

erforderlich ist.

Zudem entnimmt der Fachmann der D1, Absatz 0016, dass sich der elektrische
Widerstand von Gliihkerzen mit zunehmendem Alter meist verandert und zu einer
niedrigeren Gluhkerzentemperatur fuhrt. Als Lésung dieses Problems gibt die D1
an, die Ansteuerung der Glihkerzen so zu verandern, dass der Einfluss solcher
Anderungen auf die erreichte Glilhtemperatur ausgeglichen wird. Bei gealterten
Glihkerzen ist demnach eine hoéhere Leistung erforderlich. Der Fachmann wird
dies in nahe liegender Weise umsetzen, indem er zu den umgebungstemperatur-
abhangigen Ansteuerungswerten fur neue Gluihkerzen einen alterungsabhangigen
Korrekturwert addiert, damit die Gluhkerzen die Nenntemperatur erreichen. Auf-
grund des Ohmschen Gesetzes ist dieser Korrekturwert bei hohen Leistungen

grof3er als bei niedrigen.

Da bereits bei neuen Glihkerzen bei niedrigen Umgebungstemperaturen gréfiere
Leistungen erforderlich sind als bei hohen, sind auch die alterungsabhangigen
Korrekturwerte gealterter Gliihkerzen bei niedrigen Temperaturen gréf3er als bei

hohen.
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Der Fachmann gelangt so auch zu dem Merkmal M2, dass
eine Verdnderung der Ansteuerung in Abhéangigkeit vom
Alterungszustand A der Gluhkerze (1) bei einer Umgebungs-
temperatur in einem Bereich unter 0° C gréf3er ist als bei einer

Umgebungstemperatur in einem Bereich von mehr als 10° C.

Der Anspruch 1 ist daher nicht patentféhig, da sein Gegenstand nicht auf erfinderi-

scher Téatigkeit beruht.

Die Ubrigen Anspriiche fallen mit dem Anspruch 1.

9. Die nach dem Hilfsantrag geltenden Anspriche sind zulassig, da sie den
Gegenstand der Anmeldung und den Schutzbereich der erteilten Ansprtiche nicht
erweitern (8 38 PatG, 8§ 22 PatG).

Das Merkmal HO,
Verfahren zum Erkennen und Kompensieren eines Alterungs-
zustands einer Gluhkerze (1) in einem Verbrennungsmotor,
ist sowohl in Absatz 0003 der Offenlegungsschrift als auch der Patentschrift
offenbart. AuBerdem ist das Merkmal enger gefasst als das Merkmal MO des
erteilten Anspruchs, da ,Kompensieren® nicht nur bedeutet, dass die Ansteuerung
verandert wird, sondern auch, dass durch die Veranderung der Ansteuerung die

Alterung ausgeglichen wird.

Die Merkmale Hla und H1b sind sinngleich mit den Merkmalen Ml1a und M1b.

Das Merkmal Hlc, dass
die Kompensation mittels eines Korrekturwertes einer Ansteuer-
spannung der Gliihkerze (1) vorgenommen wird,

ist den Absétzen 0012 und 0013 sowohl der Offenlegungsschrift als auch der

Patentschrift zu entnehmen.
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Das Merkmal H2a, wonach
in einem Temperaturbereich unterhalb von 0° C der Korrekturwert
der Ansteuerspannung der Gliihkerze (1) grof3er ist als in einem
Temperaturbereich von 20° C,
ergibt sich aus dem Merkmal M2 in Verbindung mit Absatz 0012 sowohl der Offen-
legungsschrift als auch der Patentschrift.

Das Merkmal H2b,
sodass die Kompensation nur dann vorgenommen wird, wenn
aufgrund eines gegeniber einem Verbrennungsmotor mit nicht-
gealterter Gluhkerze verschlechterten Startverhaltens des
Verbrennungsmotors die Kompensation erstrebenswert ist,

ist Absatz 0013 sowohl der Offenlegungsschrift als auch der Patentschrift zu

entnehmen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag lasst sich somit sowohl aus
der Offenlegungsschrift als auch aus der Patentschrift herleiten und geht nicht
Uber den Inhalt des erteilten Anspruchs 1 hinaus.

Der Anspruch 2 gemaR Hilfsantrag stitzt sich auf den erteilten Anspruch 10 sowie
die Offenbarung der Verfahrensschritte des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag.
Sein Gegenstand geht nicht tber den Inhalt des erteilten Anspruchs 10 hinaus.

10. Die Lehre des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag mit dem Merkmal H2b wird
durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik weder vorweggenommen
noch nahegelegt. So zeigt die D1 zwar ein Verfahren zur Kompensation der
Alterung von Gluhkerzen, diese erfolgt aber immer und die D1 gibt keinen Hinweis
darauf, dass diese unter bestimmten Voraussetzungen nicht erfolgen soll. Der D2

ist keine Alterungskompensation zu entnehmen.
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11. Die Zuruckverweisung erfolgt gemal § 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 far
die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt
auch eine wesentliche Anderung des Patentbegehrens (vgl. Schulte, Patent-
gesetz, 10. Auflage, 8 79 Rdn. 26).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, da der geltende
Anspruch 1 nach Hilfsantrag gegeniber dem dem Zurickweisungsbeschluss
zugrunde liegenden Anspruch 1 so veradndert worden ist, dass der angefochtene
Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung Uber das geltende Patentbegehren

angesehen werden kann.

Durch die neu hinzugekommenen Merkmale aus dem Absatz 0013 der
Patentschrift kommt als neuer Aspekt hinzu, wann eine Kompensation der

Alterung zu unterbleiben hat.

Hierzu hat die Patentabteilung bisher nicht sachlich Stellung genommen. Bei
dieser Sachlage hélt es der Senat fir geboten, zunachst der Patentabteilung
Gelegenheit zu geben, Uber die Patentfahigkeit des Gegenstandes des geltenden
Anspruchs 1 gegebenenfalls im Rahmen einer weiteren Sachaufklarung zu

entscheiden.

Die Sache wird daher zur Vermeidung eines Instanzenverlustes zurlick verwiesen.

lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerugt wird, dass
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das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalfiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu
unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert

werden.

Ganzenmdller Bayer Dr. Kruger Schmidt
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