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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 197 43 499.1-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts un-
ter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter
Schmoger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dr.-Ing. Kaminski

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschlul® der Prufungsstelle fur
Klasse H02 J des Deutschen Patent- und Markenamts vom
27. Oktober 1999 aufgehoben. Die Sache wird an das Deutsche

Patent- und Markenamt zurtickverwiesen.
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Griinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fir Klasse H 02 J - hat die
am 1. Oktober 1997 eingereichte Anmeldung durch Beschlul vom
27. Oktober 1999 zuruckgewiesen mit der Begrundung, daf® das Verfahren gemaf
dem Patentanspruch 1 und die Einrichtung gemal® dem Patentanspruch 5 nicht

erfinderisch seien.

Gegen diesen Beschlul richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.
Sie hat in der mindlichen Verhandlung neue Unterlagen eingereicht und bean-

tragt,

den angefochtenen Beschlul® aufzuheben und das Patent mit fol-
genden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Unteranspriche 2 und 3,
sowie Beschreibungsseiten 1-2a, jeweils uUberreicht in der mundli-
chen Verhandlung vom 26. September 2001, ferner Zeichnung Fi-
gur 5, eingegangen am 15. Dezember 1999, sowie Beschreibungs-
seiten 3 bis 17 und Figuren1 bis 4 und 6, eingegangen am
1. Oktober 1997,

hilfsweise mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag, Ubrige Unterla-

gen wie Hauptantrag.

Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Uberwachung von Zustandsparametern bei einem
Schaltgerat, vorzugsweise Uberwachung von Schaltstellung, Aus-
|6seursachen und/oder Geratestérungen, durch sensorische Erfas-
sung und Auswertung geeigneter Signale, wobei Sensoren ver-

wendet werden, die stationare und transiente Signale der Schaltzu-
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stdnde des Schaltgerates erfassen und die durch elektrische
und/oder magnetische Felder beeinflulbar sind, und wobei durch
logische Verknupfung der stationdren und transienten Sensorsig-
nale eine eindeutige Aussage Uber die Zustandsparameter herbei-
gefuhrt wird, gekennzeichnet durch folgende zusatzliche Verfah-
rensschritte fur die einzelnen Sensorsignale:

- von jedem stationaren Sensorsignal wird durch elektronische Ver-
arbeitung ein Zustandssignal abgeleitet, das nach einem vorgege-
benen Zeitintervall einem Zustandswechsel folgt, wenn der neue
Zustand innerhalb dieses Zeitintervalls unverandert bestehen bleibt
und das ein entstortes, stationares Zustandssignal bildet,

- von jedem transienten Sensorsignal, das von langsamen Kompo-
nenten, z.B. Bimetall, erfaldt wird, wird durch elektronische Verar-
beitung ein Zustandssignal abgeleitet, das nach einem vorgegebe-
nen Zeitintervall einem Zustandswechsel folgt, wenn der neue Zu-
stand innerhalb dieses Zeitintervalls unverandert bestehen bleibt
und das ein entstortes, transientes Zustandssignal bildet,

- die transienten Sensorsignale schneller Komponenten werden mit
entstorten Zustandssignalen und mit nicht entstorten, stationaren
Sensorsignalen logisch verknupft,

- durch die logische Verknlpfung wird der Signalpfad des tran-
sienten Zustandssignals freigegeben oder gesperrt und/oder es
wird ein vorubergehend gespeichertes, transientes Zustandssignal

dauerhaft gespeichert oder geldscht.”

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet:

"Verfahren zur Uberwachung von Zustandsparametern bei einem
Schaltgerat, vorzugsweise Uberwachung von Schaltstellung, Aus-
|6seursachen und/oder Geratestérungen, durch sensorische Erfas-

sung und Auswertung geeigneter Signale, wobei Sensoren ver-
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wendet werden, die durch elektrische und/oder magnetische Felder
beeinfluBbar sind, mit folgenden Schritten:

- die Sensoren erfassen stationare und transiente Signale der
Schaltzustande des Schaltgerates,

- von jedem stationaren Sensorsignal wird durch elektronische Ver-
arbeitung ein Zustandssignal abgeleitet, das nach einem vorgege-
benen Zeitintervall einem Zustandswechsel folgt, wenn der neue
Zustand innerhalb dieses Zeitintervalls unverandert bestehen bleibt
und das ein entstortes, stationares Zustandssignal bildet, wozu das
stationare Sensorsignal an eine Kaskade von n-1 Eingangs-Flip-
Flops (1,1',1",..) sowie an ein Ausgangs-Flip-Flop (3) einer Dual-D-
Flip-Flop-Schaltung angelegt wird, wobei ein Wechsel des stationa-
ren Sensorsignals am ersten Eingangs-Flip-Flop (1) mit den nach-
folgenden Setzimpulsen durch die gesamte Kaskade geschoben
wird, und der Clock-Eingang des Ausgangs-Flip-Flops (3) freigege-
ben und das stationare Sensorsignal im Ausgangs-Flip-Flop (3) ge-
speichert wird, wenn es sich bei n aufeinanderfolgenden Speicher-
zeitpunkten nicht geandert hat,

- von jedem transienten Sensorsignal, das von langsamen Kompo-
nenten, z.B. Bimetall, erfal3t wird, wird durch elektronische Verar-
beitung ein Zustandssignal abgeleitet, das nach einem vorgegebe-
nen Zeitintervall einem Zustandswechsel folgt, wenn der neue Zu-
stand innerhalb dieses Zeitintervalls unverandert bestehen bleibt
und das ein entstortes, transientes Zustandssignal bildet,

- die transienten Sensorsignale schneller Komponenten werden mit
entstorten Zustandssignalen und mit nicht entstorten, stationaren
Sensorsignalen logisch verknupft,

- durch die logische Verknupfung wird der Signalpfad des tran-
sienten Zustandssignals freigegeben oder gesperrt und/oder es
wird ein vorubergehend gespeichertes, transientes Zustandssignal

dauerhaft gespeichert oder gel6scht."
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Der Anmeldung liegt hinsichtlich des beanspruchten Verfahrens die Aufgabe
zugrunde, ein bekanntes Verfahren zur Uberwachung von Zustandsparametern
derart zu erganzen, dal} eine sichere Anzeige des Schaltzustandes gewahrleistet

ist (S 2 Abs 4 der geltenden Beschreibung).

Die Anmelderin vertritt die Ansicht, dal3 das Verfahren gemall dem Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag gegenuber der einzigen, von ihr selbst stammenden
Entgegenhaltung schon deshalb auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, well
diese nicht die Entstérung der Sensorsignale beschreibe, sondern lediglich eine
Koinzidenzprufung der Zustandssignale.

Im Ubrigen werde dem Fachmann in der Entgegenhaltung der Eindruck vermittelt,
alle Probleme einer sicheren Schaltzustandsanzeige seien dort bereits geldst, so

dafd sich schon die anmeldungsgemalie Aufgabe nicht stelle.

Die Anmeldung durfe schlieBlich nicht dadurch entwertet werden, dal® die be-
kannte Koinzidenzpriufung mit der anmeldungsgemalfen Entstérung gleichgesetzt

werde, die lediglich von aulien kommende Stérungen betreffe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde ist zulassig und hat insoweit Erfolg, als der Beschlul} aufzuheben

und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zuriickzuverweisen war.

1. Zum Hauptantrag

1.1 Offenbarung und Zulassigkeit des Patentanspruchs 1

Die Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag entnimmt der Fachmann
— hier ein Diplom-Ingenieur (Univ.) der Elektrotechnik mit Berufserfahrungen in der
Entwicklung und dem Betrieb von Schaltgeraten, der dartiberhinaus mit der Erfas-
sung und Verarbeitung von Sensorsignalen im Zusammenhang mit der Schaltge-

rateUberwachung vertraut ist — den urspringlichen Patentansprichen 1 bis 4, er-
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ganzt insbesondere durch die Ausflihrungen auf Seite 8, Zeile 31 bis Seite 15,

Zeile 29 der ursprunglichen Beschreibung.

Die zur Klarstellung vorgenommene Vereinheitlichung von in den urspringlichen
Unterlagen teilweise differierenden Bezeichnungen (zB im Zusammenhang mit
"Zustandsignalen" bzw. "Sensorsignalen") andert den Gegenstand des Patentbe-

gehrens gegenuber den ursprunglichen Unterlagen nicht.

Der Patentanspruch nach Hauptantrag ist demnach zulassig.

1.2 Patentfahigkeit
Das Verfahren gemal dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Aus der WO 96/07192 A2 ist im Zusammenhang mit einem elektromechanischen
Schaltgerét ein Verfahren zur Uberwachung von Zustandsparametern bei einem
Schaltgerat, vorzugsweise zur Uberwachung von Schaltstellung, Ausléseursachen
und/oder Geratestorungen, bekannt (S 1 Z 6 bis 25 und S 2 Z 29 bis 32).

Die Uberwachung erfolgt durch sensorische Erfassung und Auswertung geeigne-
ter Signale (S 2 Z 25 bis 29), wobei Sensoren verwendet werden, die stationare
und transiente Signale der Schaltzustande des Schaltgerates erfassen (Fig 4 iVm
S8 Z236 bis S9 Z30) und die durch elektrische und/oder magnetische Felder
beeinflubar sind (S 10 Z 34 bis S 11 Z 2).

Ferner wird bereits dort durch logische Verknlpfung der stationaren (Verschwei-
RBen, EIN/AUS) und transienten (Uberstrom, KurzschluB) Sensorsignale eine ein-
deutige Aussage uber die Zustandsparameter (zB "Kontakt verschweil3t") herbei-
gefihrt (Fig 3iVm S 8 Z 12 bis 34).

Die Merkmale gemal dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 sind demnach aus

der Entgegenhaltung bekannt.
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Dartiberhinaus wird —in Ubereinstimmung mit dem im ersten kennzeichnenden
Merkmal angegebenen Verfahrensschritt - bereits bei der bekannten Schaltung
von dem stationaren Sensorsignal "Verschweil3en" durch elektronische Verarbei-
tung (Impulsformer 41, monostabile Kippstufe 60 und UND-Schaltglied 63) ein Zu-
standssignal abgeleitet, das nach einem vorgegebenen Zeitintervall (der Zeit zwi-
schen Anregung und Zuruckkippen des Monoflops 60) einem Zustandwechsel
folgt, wenn der neue Zustand innerhalb dieses Zeitintervalls unverandert bestehen

bleibt, wodurch ein entstortes, stationares Zustandssignal gebildet wird.

Dadurch kann — wie auch beim anmeldungsgemafen Verfahren gemaly dem Pa-
tentanspruch 1 nach Hauptantrag — ein stationares Sensorsignal nur zu einer An-
zeige (hier: "Kontakt verschweil3t") fuhren, wenn es wahrend einer (hier durch die
Zeit bis zum Ruckkippen des Monoflops vorgegebenen) Zeit unverandert beste-
hen bleibt.

Dal im Zusammenhang mit dem UND-Schaltglied 63 (Fig 3) weitere Bedingungen
erfillt sein mussen, kann zu keiner anderen Beurteilung fihren, weil auch der
Wortlaut des Patentanspruchs 1 weitere Bedingungen bei der Ableitung des ent-

storten Zustandssignals nicht ausschlief3t

Die Auffassung der Anmelderin, der Fachmann kénne der Entgegenhaltung keine
EntstérmalRnahmen sondern lediglich eine Koinzidenzprifung entnehmen, d.h. die
Entgegenhaltung offenbare nicht das Problem der Entstorung trifft nicht zu. Denn
dort ist wiederholt auf die Bedeutung einer "storunempfindlichen Erfassung" - d.h.
bedarfsweise einer Entstorung — bzw. einer "sicheren Kurzschlu3detektion" im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung eines Schallsensor-Signals hingewiesen (S 3
Z 15 bis 22 und Z 28 bis 32). Auch im Zusammenhang mit der Anordnung von
Sensoren an einem Schaltgerat ist die zuverlassige und storunempfindliche Sen-

soruberwachung angesprochen (S 10 Z 16 bis 20).

Deshalb erkennt der Fachmann auch ohne weiteres, dal} Uber die Verknupfung

der beiden Sensorsignale "Verschweil3en" und EIN/AUS hinaus mit der in Figur 3
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dargestellten Schaltung auch eine Entstérung des Sensorsignals "Verschweilen"

verwirklicht ist.

Das andere stationare Sensorsignal EIN/AUS und die Signale der weiteren Senso-
ren 10,20,30,40 (Fig 3) werden direkt oder lediglich tber Impulsformer 11,31,41
verandert an die zur logischen Verknupfung miteinander verschalteten Bauele-
mente der Sensorschaltung Ubergeben.

Demnach unterscheidet sich das Verfahren gemal dem Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag vom bekannten Verfahren dadurch,

- dal von jedem stationaren Sensorsignal ein entstortes stationares Zustandssi-
gnal abgeleitet wird,

- sowie durch die die transienten Sensorsignale betreffenden weiteren kennzeich-

nenden Merkmalsgruppen.

Dieser Unterschied kann jedoch eine erfinderische Tatigkeit nicht begrinden.

Die dem Patentbegehren zugrunde liegende Aufgabe, ein bekanntes Verfahren
zur Uberwachung von Zustandsparametern derart zu ergéanzen, dal eine sichere
Anzeige des Schaltzustandes gewahrleistet ist, stellt sich dem hier zustandigen
Fachmann in der Praxis von selbst.

Denn wenn die bekannte Zustandserkennung bei einem mit Sensoren versehenen
Schaltgerat nicht zuverlassig arbeitet, wird er allen denkbaren Storeinflissen sys-
tematisch nachgehen. Dabei gehort es zu seinem Fachwissen, dal} die beim Be-
trieb von Schaltgeraten zu erwartenden elektromagnetischen Beeinflussungen
nicht allein den Sensor selbst betreffen, sondern auch die vom Sensor wegflihren-
den Leitungen beeinflussen kdnnen, so dalk er ohne weiteres die in der Entgegen-
haltung vorgesehene passive Abschirmung eines Sensors (S 10 Z 34 bis S 11
Z 2) unter den jeweiligen Einsatzbedingungen als evtl. nicht ausreichend erkennen

wird.

Die Auffassung der Anmelderin, der Fachmann halte in Kenntnis der Entgegen-

haltung alle Probleme einer sicheren Schaltzustandsanzeige fur geldst, so dal®
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sich die Anmeldungsaufgabe nicht stelle, widerspricht schon der dem Fachmann
regelmallig zu unterstellenden Verpflichtung, flir neu auftretende technische

Probleme eine Losung zu finden.

Beobachtet der Fachmann nun beim Betrieb der bekannten Schaltung, dal das
Uberwachungsverfahren nicht zuverlassig arbeitet, so gibt ihm nach alledem
schon sein allgemeines Fachwissen Veranlassung, beim Auftreten von Stérungen
an eine Uber die in der Entgegenhaltung vorgeschlagenen Mallnhahmen hinausge-
hende Entstdérung der Sensorsignale zu denken.

Er wird deshalb Uber die bereits vorhandene Entstorung des Sensorsignals "Ver-
schweil3en" hinaus zur Losung der Anmeldungsaufgabe ohne weiteres eine Ent-

stérung der Ubrigen Sensorsignale in Betracht ziehen.

Dal} sich der im Zusammenhang mit dem stationaren Sensorsignal 40 ("Ver-
schweil’en") bekannte Verfahrensschritt sowohl zur Entstérung des anderen stati-
onaren Sensorsignals 10 (EIN/AUS) eignet als auch zur Entstérung des von einer
langsamen Komponente, z.B Bimetall, erfassten transienten Sensorsignals 30
("Uberstrom"), liegt fur ihn auf der Hand.

Denn diese Sensorsignale bleiben allesamt flr langere Zeit unverandert (zB bis
zur nachsten Betatigung des Schaltgerats oder bis zum Abkuhlen eines Bimetall-
Auslésers), so dal allein durch Beachtung der Zeit ihres Bestehenbleibens ein
(typischerweise kurzes) Storsignal von einem neuen Zustand dieses Sensorsi-

gnals sicher unterschieden werden kann.

Der Fachmann gelangt demnach ohne weiteres zu einem Verfahren, bei dem von
jedem stationaren Sensorsignal und von jedem transienten Zustandssignal, das
von langsamen Komponenten erfal3t wird, ein entstortes Zustandssignal mit den in
den beiden ersten kennzeichnenden Merkmalsgruppen angegebenen Verfahrens-

schritten abgeleitet wird.
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Auch der in den beiden letzten kennzeichnenden Merkmalsgruppen des Patentan-
spruchs 1 angegebene Verfahrensschritt zur Entstorung transienter Sensorsignale
schneller Komponenten wird vom Fachmann in Kenntnis der Entgegenhaltung

ohne erkennbares erfinderisches Tun angegebenen.

Zwar sind die transienten Sensorsignale schneller Komponenten aufgrund ihres
kurzzeitigen Auftretens Uber die Signaldauer nicht direkt verifizierbar.

Jedoch ist dem Fachmann bereits im Zusammenhang mit einem transienten Sen-
sorsignal zur sicheren Detektion eines KurzschluRereignisses bekannt, das mit
einem Mikrofon - d.h. einer "schnellen Komponente" — erfal3te Schaltgerausch zu
nutzen (Fig6a iVm S 12 Z1 bis 17) und auch zu entstéren. Hierzu wird das
transiente Sensorsignal "Schallereignis" (Fig 6a) mit dem stationaren Sensorsignal
EIN/AUS logisch verknlpft durch das UND-Schaltglied 150 (Fig 7); durch die logi-
sche Verknupfung wird der Signalpfad des transienten Zustandssignals freigege-
ben oder gesperrt (Fig 6b und 7iVm S 12 219 bis S 13 Z 4).

Dal es sich bei der in diesem Zusammenhang angesprochenen "zeitlichen Koin-
zidenz" um eine Malinahme handelt, die die Anzeigesicherheit erhéht, und nicht -
wie die Anmelderin in der mundlichen Verhandlung ausgefuhrt hat — lediglich der
Koinzidenzpriufung des Schaltgeratezustands dient, ergibt sich schon daraus, dal}
aus der Koinzidenz "auf eine Kurzschluf3schaltung geschlossen wird" (S 13 Z 1 bis
4).

Um nun bei der in Figur 3 der Entgegenhaltung beschriebenen Schaltung be-
darfsweise die Anzeigesicherheit auch hinsichtlich der KurzschluRerfassung zu
verbessern, wird der Fachmann das transiente Sensorsignal der schnellen Kom-
ponente 20 mit dem nicht entstorten stationdren Sensorsignal EIN/AUS logisch
verknupfen, um— wie in der letzten kennzeichnenden Merkmalsgruppe als eine
von mehreren mdglichen Merkmalskombinationen - angegeben ist - den Signal-
pfad des transienten Zustandssignals zu sperren.

Hierzu mul er lediglich die in Figur 7 angegebenen Bauteile 130,131, 141,150,142

in die Schaltung nach Figur 3 an entsprechender Stelle einfugen. Hinsichtlich der
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schaltungstechnischen Realisierung wird dem Fachmann somit ein entscheiden-
der Hinweis gegeben wird, mit dem er ohne erfinderisch tatig zu werden weiterar-

beiten kann.

Wenn in der letzten kennzeichnenden Merkmalsgruppe des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag daruberhinaus noch angegeben ist, dal3 auch "entstorte Zu-
standssignale" zur logischen Verknupfung herangezogen werden sollen, so kann
dieser Unterschied nicht patentbegriindend sein, weil bei einer Mehrzahl von tran-
sienten Sensorsignalen eines Schaltgerats unterschiedliche logische Verknipfun-
gen moglich sind, die einzeln oder miteinander zur Plausibilisierung herangezogen
werden kdnnen.

Ein solche Zuordnung liegt aber im Bereich handwerklichen Kénnens des Fach-

manns.

Im Hinblick auf das gemald Hauptantrag beanspruchte Verfahren kann nach alle-
dem auch der Auffassung der Anmelderin nicht beigetreten werden, die Offenba-
rungen im Stand der Technik und in der Anmeldung lagen soweit auseinander,
dald der Fachmann nicht ohne weiteres zum Verfahren gemal® dem Patentan-

spruch 1 kommen konne.

2. Zum Hilfsantrag

2.1 Offenbarung und Zulassigkeit des Patentanspruchs 1

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom Patentanspruch 1
nach Hauptantrag im wesentlichen dadurch, daf® die elektronische Verarbeitung
des stationaren Sensorsignals dergestalt erfolgt, dal} dieses in einer im einzelnen
angegebenen Weise durch eine Flip-Flop-Kaskade geschoben und nur dann in ei-
nem  Ausgangs-Flip-Flop  gespeichert wird, wenn es sich bei
n aufeinanderfolgenden Speicherzeitpunkten nicht geandert hat.

Diese Ausgestaltung des Verfahrens entnimmt der Fachmann den urspringlichen
Figuren 3 und 4 in Verbindung mit Seite 9, Zeile 7 bis Seite 10, Zeile 20 der ur-
sprunglichen Beschreibung als zur Erfindung gehorig.
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Auch der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist damit zulassig.

2.2 Patentfahigkeit
Das gewerblich anwendbare Verfahren gemal dem Patentanspruch 1 nach Hilfs-
antrag ist gegenuber dem aus der Entgegenhaltung bekannten Verfahren neu, wie

sich schon aus den Ausfuhrungen zum Hauptantrag ergibt.

Zwar kdonnen — wie im Zusammenhang mit dem Hauptantrag dargelegt ist — die
mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Ubereinstimmenden Merkmale die

Patentfahigkeit dieses Verfahrens nicht begrunden.

Jedoch findet der Fachmann in der Entgegenhaltung weder Vorbild noch Anre-
gung, das unveranderte Bestehenbleiben eines Zustands dadurch zu verifizieren,
dald das stationare Sensorsignal in der gemal} Hilfsantrag vorgesehenen Weise
an Eingangs- und Ausgangs-Flip-Flop einer Flip-Flop-Kaskade angelegt, durch die
Flip-Flop-Kaskade geschoben und bei Vorliegen der dartberhinaus angegebenen

Bedingungen in dem Ausgangs-Flip-Flop gespeichert wird.

Zwar sind dem Fachmann aus seinem Fachwissen heraus Schieberegister be-
kannt, mit denen Daten verarbeitet und verknlpft werden kénnen. Wenn jedoch
anspruchsgemal ein anstehendes Sensorsignal zu aufeinanderfolgenden Spei-
cherzeitpunkten sukzessive in die Flip-Flop-Kaskade eingespeichert wird und eine
Speicherung in einem Ausgangs-Flip-Flop nur erfolgt, wenn die weiteren an-
spruchsgemafen Bedingungen vorliegen, so uUbersteigt eine solche Behandlung
eines Sensorsignals die Ubliche Anwendung und VerknUpfung gebrauchlicher Lo-
gikbauteile.

Der Fachmann mufdte deshalb erfinderisch tatig werden, um ein Verfahren mit al-

len im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen anzugeben.

3. Aufhebung des Zuruickweisungsbeschlusses ohne Sachentscheidung
Weder die ursprunglichen Patentanspriche 1 bis 12 noch der dem Zurickwei-

sungsbeschlul3 zugrundeliegende Patentanspruch 1 enthielten die nun erstmals
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im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag angegebenen Verfahrensmerkmale der Be-

arbeitung eines Sensorsignals in einer Flip-Flop-Kaskade.

Das Patentbegehren gemaR Hilfsantrag hat demnach eine wesentliche Anderung
erfahren.

Auch ist im Erstbescheid des Deutschen Patentamts vom 22. Mai 1998 zwar zu
allen ursprunglichen Patentanspriuchen Stellung genommen worden, die mdgliche
Patentfahigkeit spezieller Ausfuhrungsbeispiele ist aber ausdricklich offengelas-
sen (aaO S 4 Abs 2).

Demnach war das Verfahren gemalf} Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag noch nicht

Gegenstand des Prifungsverfahrens.

Der Senat halt es deshalb fiur geboten, die Sache an des Deutsche Patent- und
Markenamt zurtuckzuverweisen (PatG 1981 § 79 Abs 3), weil dieses nach seinem
Verfahren und seiner Ausstattung mit dem erforderlichen Prufstoff besser als das
Bundespatentgericht in der Lage ist, die erste Sachentscheidung Uber das nun-

mehr Beanspruchte zu treffen.

Dr. Kellerer Schmdger Dr. Mayer Dr. Kaminski
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