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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 15 071.0-34

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mundlichen Verhandlung vom 19. Februar 2009 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Katker,
Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart
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beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Prufungsstelle fur Klasse G 01 R des Deutschen Patent- und Markenamts hat
die am 5. April 2002 eingereichte und am 30. Oktober 2003 veroffentlichte Patent-
anmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren zur Bestimmung des Verschleil3es ei-
nes elektrochemischen Energiespeichers sowie Energiespeicher" durch Beschluss
vom 27. Oktober 2005 zurlckgewiesen. Der Zurlckweisung lag der Patentan-
spruch 1 vom 19. April 2005 sowie die urspringlichen Patentanspriche 2 bis 15
vom 5. April 2002 zugrunde. Zur Begrindung ist in der Entscheidung ausgefihrt,
dass die technische Lehre der Erfindung gemald dem Patentanspruch 1 nicht so
offenbart sei, dass ein Durchschnittsfachmann damit zu einem erfolgreichen und

reproduzierbaren Ergebnis gelangen kénne.

Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin.

Sie verfolgt ihr Schutzbegehren mit den in der mindlichen Verhandlung tberreich-
ten Patentansprichen 1 bis 15 gemafd Hauptantrag weiter, hilfsweise mit einem
Anspruch 1, erganzt durch die Merkmale der Anspriiche 5 und 6, weiter hilfsweise
zusatzlich ergénzt durch Anspruch 8, weiter hilfsweise ergénzt durch Anspruch 11
und vertritt die Auffassung, dass bereits der Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag

gegeniber dem nachgewiesenen Stand der Technik patentfahig sei.



Zum Stand der Technik wurde im Prufungsverfahren unter anderem die Entgegen-

haltung

D1 DE 19540827 Al

genannt.

Der Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag lautet gegliedert:

M1 Verfahren zur Bestimmung des Verschleil3es eines elektroche-
mischen Energiespeichers durch Verlust an Speicherkapazi-
tat, gekennzeichnet durch

M2 fortlaufende Ermittlung der umgesetzten Ladungsmengen (q.)

wéahrend der Ladezyklen des Energiespeichers,

M3 Berechnen einer den Verschleild kennzeichnenden Verschleil3-
grol3e (Qv) als Funktion der ermittelten wahrend der Ladezy-
klen umgesetzten Ladungsmenge (q.) ohne Beriicksichtigung
der Entladezyklen.

Die Unteranspriche 5, 6, 8 und 11, deren Merkmale antragsgemal3 hilfsweise in
den Patentanspruch 1 aufzunehmen sind, sowie der nebengeordnete Patentan-
spruch 15 lauten:

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet,

M4 dass die in die Berechnung der Verschlei3gro3e (Qy) einflie-
Renden umgesetzten Ladungsmengen (q.) groRRer als eine de-
finierte Mindestladungsmenge (gmin) pro Ladezyklus sind.



6.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

M5 dass die Mindestladungsmenge (gmin) im Bereich des 0,1 bis

8.

1 -10°®- fachen der Anfangskapazitét (Q,) eines gleichwertigen
neuwertigen Energiespeichers ist.

Verfahren nach einem vorhergehenden Anspriiche, dadurch

gekennzeichnet,

M6 dass die Verschlei3groRe (Qy) proportional zu einer Ver-

11.

schleil3funktion (f(q)) ist, wobei die Verschlei’3funktion (f(q))
aus der Summe mindestens der Terme a,, a; - g* und a, -q'
besteht (f(q) = ac+a: - g* + a, - '), wobei a,, a; und a, kon-
stante Parameter, g die umgesetzte Ladungsmenge und der
Parameter k kleiner oder gleich eins und der Parameter | gro-

Rer eins ist.

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, da-

durch gekennzeichnet,

M7 dass die Verschlei3grof3e (Qv) proportional zu der Anfangska-

15.

pazitat (Qn) eines gleichartigen neuwertigen Energiespeichers
Ist.

Energiespeicher, insbesondere Starterbatterie fur Kraftfahr-
zeuge, mit Messmitteln zur Bestimmung der umgesetzten La-
dungsmengen (q.) wahrend der Ladezyklen des Energiespei-
chers und mit Rechenmitteln, dadurch gekennzeichnet,

dass die Rechenmittel zum Berechnen einer den Verlust an
Speicherkapazitat kennzeichnenden Verschleil3gréfie (Qy) als
Funktion der ermittelten umgesetzten Ladungsmenge (q.)
nach dem Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru-
che ausgebildet sind.



Zu den restlichen Unteranspriichen und zu weiteren Einzelheiten wird auf die Akte

verwiesen.

Die Beschwerdefuhrerin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf der
Grundlage der in der mindlichen Verhandlung eingereichten An-
spriiche 1 bis 15 gemaR Hauptantrag, im Ubrigen mit den ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen zu erteilen,

hilfsweise mit einem Anspruch 1, der die Merkmale der Anspri-
che 1, 5, 6 des Hauptantrags enthélt,

weiter hilfsweise unter zusatzlicher Aufnahme der Merkmale des
Anspruchs 8,

weiter hilfsweise unter zusatzlicher Aufnahme der Merkmale des
Anspruchs 11, jeweils unter Beibehaltung der verbleibenden Un-

teranspriche mit angepasster Nummerierung zu erteilen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

1. Die Beschwerde ist zuldssig. Sie ist jedoch nicht begriindet, denn die Gegen-
stande der Patentanspriche 1 gem&lR Hauptantrag und Hilfsantrdgen sind nicht
patentfahig. Nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung ist der Senat davon
Uberzeugt, dass die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemal Hauptantrag und
Hilfsantragen nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhen. Es kann daher da-
hinstehen, ob die jeweiligen Patentanspriiche 1 durch die urspringliche Offenba-

rung gedeckt sind.



2. Der Beschreibungseinleitung folgend betrifft der Anmeldungsgegenstand ein
Verfahren zur Bestimmung des Verschlei3es eines elektrochemischen Energie-
speichers durch Verlust an Speicherkapazitat, sowie einen Energiespeicher, ins-
besondere eine Starterbatterie fur Kraftfahrzeuge, mit Messmitteln zur Bestim-
mung der umgesetzten Ladungsmengen wahrend der Ladezyklen des Energie-
speichers und mit Rechenmitteln. Zum Stand der Technik ist in den folgenden Ab-
satzen im Wesentlichen dargelegt, dass bei elektrochemischen Speicherbatterien
neben dem Verschleild durch Lade- und Entladebetrieb auch andere Faktoren, wie
die gesamte Betriebsdauer (bei Bleiakkumulatoren) und erhdhte Temperaturen
beitragen. Aus dem Stand der Technik seien empirische Verfahren durch Erfassen
von Momentanwerten der Batteriealterungseinflussgrof3en bekannt, ferner die
standige Beobachtung der Ladespannung von Starterbatterien bei laufendem Ver-
brennungsmotor oder auch die Erstellung einer Ladungsmengenbilanz durch Auf-
summieren der zugeflossenen und abgeflossenen Ladungsmengen. Eine Aussage
Uber die verbleibende maximale Speicherkapazitdt des Energiespeichers kdonne
jedoch mit keiner dieser Vorgehensweisen getroffen werden (vgl. die Absat-
ze [0002 bis 0007]).

Daran orientiert sich die der Patentanmeldung zugrundeliegende Aufgabe, ein
Verfahren zur Bestimmung des Verschlei3es eines elektrochemischen Energie-
speichers durch Verlust an Speicherkapazitat zu schaffen, mit dem eine Ver-
schleiR3groRe als Mal3 fir den Verlust an Speicherkapazitat mit einfachen Mitteln

zuverlassig berechnet werden kann (Absatz [0008]).

3. Das Verfahren ist zumindest in den gesamten Anmeldungsunterlagen hinrei-
chend deutlich offenbart, dass es dem Fachmann ausreichende Hinweise gibt, um

zu einer Erfolg versprechenden Losung zu gelangen.

In der Beschreibungseinleitung ist zu dem Verfahren dargelegt, dass der Verlust
an Speicherkapazitat progressiv mit zunehmender Menge an umgesetzter Ladung

wahrend der Ladezyklen zunimmt und die Entladezyklen auf diesen Verlust keinen



wesentlichen Einfluss haben sollen (vgl. Absatz [0010]). Darauf grindet auch der
Patentanspruch 1 in seiner allgemeinen Fassung. Er gibt zwar keine Auskunft
Uber eine konkrete Funktion, die den progressiv mit der umgesetzten Ladungs-
menge zunehmenden Verlust an Speicherkapazitat kennzeichnet, jedoch gibt er
dem Fachmann bereits die entscheidende Richtung an, um ohne eigenes erfinde-
risches Zutun, allein aufgrund seines dem Durchschnitt entsprechenden Fachwis-
sens anhand von Versuchen geeignete Parameter fur die Funktion zu ermitteln,
die den Verschlei3 abhangig von der umgesetzten Ladungsmenge kennzeichnet
(vgl. GRUR 1968, 313 li. Sp., unter 11.4.b - Garmachverfahren). Zudem werden fur
die funktionelle Abhangigkeit der Verschleil3gréRe von der umgesetzten Ladungs-
menge dem Fachmann in den Anmeldungsunterlagen eine Reihe von Funktionen
an die Hand gegeben, mit denen der funktionelle Zusammenhang bestimmt wer-
den kann, auch stellt das Finden geeigneter Parameter (bei diversen Akkutypen)
fur den Fachmann keine unlésbare Aufgabe dar, da selbst bei einer gegebenen-
falls dafiir erforderlichen Anzahl von Versuchen bereits am Anmeldetag des Ver-
fahrens Simulationsprogramme zur Verfiigung standen, wie sie auch auf vielen

Gebieten der Technik eingesetzt werden.

4. Das Verfahren gemaf dem Patentanspruch 1 (Hauptantrag) beruht jedoch nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit. Vielmehr ergibt es sich fur den Fachmann, ei-
nem mit der Entwicklung von wiederaufladbaren elektrochemischen Speicherbat-
terien befassten berufserfahrenen Diplom-Physiker oder Diplom-Ingenieur auf-
grund seiner Kenntnisse und Fahigkeiten in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik, wie ihn die Entgegenhaltung D1 repréasentiert.

Bei dem Verfahren zur Bestimmung des Alterungszustandes einer Batterie geman
Merkmal [M1] aus Entgegenhaltung D1 wird zwar zunachst in einer ersten Nahe-
rung angenommen, dass fur den Alterungsmechanismus nur die Entladevorgange
und nicht die Ladevorgange eingehen (vgl. Seite 5, Zeile 16 ff.). Dazu werden die
Ladungsentnahmemengen aufeinanderfolgender Entladezyklen durch kontinuierli-

che Batteriestromuberwachung erfasst (vgl. auch die Figur 3), wobei durch Aufin-



tegrieren der Kurve sich fur jeden Zyklus die jeweils beim Entladen der Batterie
entnommene Ladungsmenge ergibt. Im Folgenden wird jedoch diese MalRhahme
auch auf den Ladevorgang gemald Merkmal [M2] bezogen (vgl. Seite 5, Zeile 29
"bzw. beim Laden desselben eingespeiste Ladungsmenge" und Figur 3). Damit
wird der Fachmann bereits auf die Beachtung auch der Ladezyklen hingewiesen.
Bestarkt wird er dazu ferner durch den ausdriicklichen Hinweis auf Seite 6, letz-
ter Absatz, dem folgend zur Genauigkeitserhéhung der fir die Entladung vorgese-
hene Algorithmus entsprechend auf Ladezyklen zu erweitern ist. Es liegt nun im
standigen Bestreben des Fachmannes, eine einmal gewahlte Vorgehensweise im
Hinblick auf eine verbesserte Genauigkeit der Bestimmung einer Messgréf3e zu
Uberprufen und dazu gegebenenfalls auch etwaige Erganzungen oder Verifizierun-
gen vorzusehen. Er wird damit, angeregt durch die oben aufgezeigten Mafinah-
men und Hinweise, selbstverstandlich auch dem Einfluss der Ladevorgange auf
den Verschleil3 einer Batterie (Energiespeicher) nachgehen und auch diesem Ein-

fluss seine besondere Beachtung widmen.

Sofern der Fachmann dabei nicht schon auf die Ermittlung der Ladungsmenge
wahrend der Ladezyklen ohne Bericksichtigung der Entladezyklen gelangt, wird
er zudem in D1 durch die weitere Textstelle auf Seite 2, Zeile 63 darauf hingewie-
sen, der folgend zu jedem Entlade- oder Ladezyklus der Alterungsanteil zu bestim-
men ist. Damit wird ihm das Berechnen einer den Verschleil3 kennzeichnenden
VerschleiRgréf3e als Funktion der ermittelten Ladungsmenge wahrend der Lade-
zyklen nahegelegt. Dies gilt umso mehr, als die Berechnung einer geeigneten
Funktion dem Fachmann im Anspruch 1 (Merkmal [M3]) im Einzelnen ohnehin be-

wusst Uberlassen bleibt.

Der Fachmann gelangt daher ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1 mit den Merkmalen [M1] bis [M3] gemal3 Hauptantrag.



5. Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemalf den Hilfsantrdgen 1 und 2 um-
fassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patentanspruchs 1 gemaRi
Hilfsantrag 3. Nachdem letzterer - wie aus den nachfolgenden Ausfiihrungen her-
vorgeht - nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, trifft dies auch fur die je-

weiligen Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantrdgen 1 und 2 zu.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 geméaf Hilfsantrag 3, der gegentber
dem erteilten Patentanspruch 1 die weiteren Merkmale [M4] bis [M7] aufweist, be-

ruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Dass die Umsetzung kleinster Ladungsmengen die elektrochemischen Vorgange
in einem Energiespeicher nur unwesentlich beeinflusst, ist hinlanglich bekannt. Die
Vorgabe und Dimensionierung einer Grenze fur eine Mindestladungsmenge pro
Ladungszyklus, oberhalb derer erst eine Berechnung der Verschlei3gréRe erfol-
gen soll, wie es aus den Merkmalen [M4] und [M5] (Anspriche 5 und 6) hervor-

geht, ist daher fur den Fachmann selbstverstandlich.

Die in Figur 1 der D1 dargestellte Abhangigkeit der bei einer Entladung als einem
degressiven Vorgang maximal entnehmbaren Ladungsmenge bezogen auf die
Nennkapazitat (im Neuzustand der Batterie) ist ein Mald fur den Verschlei3 und
folgt ersichtlich einer nichtlinearen Funktion. Nichtlineare Funktionen sind bekannt-
lich mathematisch mittels Potenz- oder auch Taylorreihen ausdriickbar. Den Ver-
schleild auch beim Laden der Batterie als einem - ebenfalls nichtlinearen - progres-
siven Vorgang anhand einer Potenzfunktion mathematisch auszudricken, wie es
gemal dem Merkmal [M6] im Anspruch 8 beansprucht ist, stellt deshalb fir den
Ladevorgang eine fur den Fachmann naheliegende MalRnahme dar, wobei er die
Parameter dem progressiven Funktionsverlauf beim Laden Rechnung tragend
durch empirische Ermittlung im Zuge seines fachmannischen Kénnens anzupas-
sen weil3. Der Bezug der Verschleil3grof3e auf die Anfangskapazitat eines gleich-
artigen neuwertigen Energiespeichers gemafl Merkmal [M7] des Anspruchs 11
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schlielich ist fir den Fachmann lediglich eine selbstverstandliche Normierungs-

maf3nahme in Bezug auf die Nennladung der neuen Batterie.

7. Die gegenlber dem Anspruch 1 gemal? Hauptantrag bzw. nach den Hilfsantra-
gen 1 bis 3 im Beschluss geltend gemachten Patenthinderungsgrinde treffen er-

sichtlich auch auf den jeweiligen nebengeordneten Anspruch (im Hauptantrag ist

das der Anspruch 15) zu, da dieser lediglich einen Energiespeicher betrifft, bei
dem die Rechenmittel so ausgebildet sind, dass das - wie dargelegt nicht patentfa-

hige - Verfahren ablauft.

Die auf die jeweiligen Anspriiche 1 riickbezogenen Unteranspriiche lassen eben-
falls keine patentbegriindenden Merkmale erkennen, wie eine Uberprifung durch
den Senat ergeben hat und was die Anmelderin im Ubrigen auch nicht geltend ge-
macht hat (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 862 ff. - Informationstuibermittiungsverfah-
ren Il in FortfUhrung von BGH GRUR 1997, 120 ff. - elektrisches Speicherheizge-
rat).

8. Von der in der Beschwerdebegrindung vom 27. Oktober 2006 angeregten
Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr sieht der Senat ab. Eine Ruckzahlung der
Beschwerdegebihr kommt nur dann in Betracht, wenn es auf Grund besonderer
Umsténde nicht der Billigkeit entsprechen wiirde, die Gebuhr einzubehalten (vgl.
Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 80 PatG, Rdn. 21
u. 25; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., 8 73, Rdn. 124). Fur solche besonderen Um-
stande sieht der Senat vorliegend keine zureichenden Anhaltspunkte. Soweit die
Anmelderin in ihrer Beschwerdebegrindung ohne nahere Darlegung geltend ge-
macht hat, dass der Zurtickweisungsbeschluss von der gefestigten standigen
Rechtsprechung abweiche, bezieht sie sich offenbar auf die von ihr genannten
Entscheidungen BGH GRUR 1968, 311, 313 — Garmachverfahren und BGH vom
5. Juli 1994 - X ZR 104/92 — verschlei3feste Oberflache und vom 6. Februar 2001
- X ZR 82/98 - Schrankenantrieb (vgl. Beschwerdebegrindung vom 27. Okto-
ber 2006, Seite 4).
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Zwar kann ein Abweichen von einer gefestigten Amtspraxis oder stéandigen Recht-
sprechung einen besonderen, die Rickzahlung rechtfertigenden Umstand darstel-
len, diese Abweichung muss sich jedoch als derart grundlos bzw. nicht nachvoll-
ziehbar darstellen, dass sie — auch unter Beriicksichtigung der Umstande des Ein-
zelfalls — Fallgestaltungen entspricht, bei denen die Entscheidungsgriinde als
schlechterdings unvertretbar, jedenfalls aber als schlicht nicht nachvollziehbar an-
zusehen sind (vgl. Schulte, a. a. O., Rdn. 130, Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., 8 80
Rdn. 101). Zwar stimmt der Senat mit der Anmelderin tberein, dass die Erfindung
in der Anmeldung ausreichend offenbart worden ist. Jedoch kann nicht festgestellt
werden, dass die Prufungsstelle die stdndige hdchstrichterliche Rechtsprechung
oder die stdndige Amtspraxis missachtet hat. Vielmehr hat sie die im Verfahren
von der Anmelderin genannten o. g. Leitentscheidungen bzw. deren Grundséatze
durchaus beachtet und — wie auch der Verlauf des Verfahrens gezeigt hat — mehr-
fach tUberdacht, dann allerdings unter intensiver und nicht offensichtlich neben der
Sache liegender Begriindung am konkreten Fall anders ausgelegt als die Anmel-
derin. Die Entscheidung und ihre Begrindung kdnnen unter diesen Umstanden

nicht als vollig abwegig oder schlicht unvertretbar angesehen werden.

Auch die Verweigerung der von der Anmelderin mit Schriftsatz vom 12. Okto-
ber 2005 beantragten weiteren Anhoérung stellt keinen Verfahrensfehler dar, insbe-
sondere keinen solchen, der eine Rickzahlung der Beschwerdegebihr rechtferti-
gen konnte. Hierbei war zu berlcksichtigen, dass sich die Anmelderin und die Pri-
fungsstelle bei Erlass des angefochtenen Beschlusses insgesamt bereits zwei mal
schriftlich und einmal mundlich in der Anhérung vom 19. April 2005 ausgetauscht
haben. Dabei hatte die Prifungsstelle ihre in der Anhérung zunachst fallen gelas-
senen Bedenken gegen die ausreichende Offenbarung nach erneutem Uberden-
ken (unter ordnungsgemaler Gewéahrung rechtlichen Gehors, vgl. Bescheid vom
24. Mai 2005) wieder aufgegriffen und sich dann auch durch den Schriftsatz der
Anmelderin vom 12. Oktober 2005 nicht mehr Giberzeugen lassen. Angesichts des
umfassenden Austausches der beiderseitigen Argumente und des letztendlichen

Ergebnisses der bereits durchgefiihrten Anhérung kann es vorliegend nicht als
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fehlerhaft angesehen werden, wenn die Prifungsstelle von einer erneuten Anho-

rung abgesehen und das Verfahren durch Beschluss beendet hat.

Dr. Winterfeldt Katker Dr. Morawek Bernhart
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