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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 059 246. 5-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 7. Februar 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richterin Kirschneck und der Richter
Dr.-Ing. Kaminski und Dr.-Ing. Scholz

BPatG 154
08.05



beschlossen:

1.

Der Beschluss der Prufungsstelle fur Klasse H02J des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2007 wird aufge-
hoben und das nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen

erteilt;

Patentanspruche 1 bis 8 und

angepasste Beschreibung, Seiten 1 bis 10, Uberreicht in
der mundlichen Verhandlung,
Bezugszeichenliste, urspriingliche Beschreibung Seite 9,

und

1Blatt Zeichnung mit 1Figur vom Anmeldetag
12. Dezember 2005.

2. Die Beschwerdegebuhr wird nicht zuriickgezahlt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse HO2J - hat die
am 12. Dezember 2005 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom

20. Juli 2007 mit der Begriindung zurtickgewiesen, dass der Gegenstand des An-

Grinde

spruchs 1 nicht ausfihrbar sei.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie hat in

der mundlichen Verhandlung neue Unterlagen eingereicht.



Sie beantragt,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse H02J des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 20. Juli 2007 aufzuheben und das

nachgesuchte Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 8 und

angepasste Beschreibung, Seiten 1 bis 10, Uberreicht in der
mundlichen Verhandlung,

Bezugszeichenliste, urspringliche Beschreibung Seite 9, und

1 Blatt Zeichnung mit 1 Figur vom Anmeldetag
12. Dezember 2005,

sowie die Rickzahlung der Beschwerdegebihr.
Die Anmelderin ist der Auffassung, der gultige Anspruch 1 sei ausftihrbar, neu und
erfinderisch. Sie beanstandet aul3erdem, dass der Zurlickweisungsbeschluss
Uberraschend und ohne die beantragte und als sachdienlich anzusehende Anh6-
rung abgesetzt worden sei.

Der Anspruch 1 lautet (mit einer fir den Beschluss eingeflgten Gliederung):

Kurzzeit-Spannungsversorgung fur eine Feststelloremse flr

ein Fahrzeug, umfassend:
a) eine erste Schalteinrichtung (1) mit einer Hilfsenergieversor-
gung (10), die derart ausgelegt ist, dass flir eine Steuereinrich-

tung (2)

al) auf Anforderung durch Betétigung eines Schalters (16)



b)

ausreichend Energie fur einen nach Ausfall einer Betriebs-
energieversorgung (Ub) letzten Betriebsablauf bereitgestellt

wird; und

eine von der Steuereinrichtung (2) angesteuerte zweite Schalt-

einrichtung (26),

die den die Feststelloremse betétigenden Verbraucher mittels

der Hilfsenergie aus der Hilfsenergieversorgung (10) betatigt,

dadurch gekennzeichnet, dass

d)

f)

g)

h)

der Schalter (16) in der ersten Schalteinrichtung (1) angeord-

net ist;

die erste Schalteinrichtung (1) eine Diodenanordnung (12) mit
geringem Sperrstrom aufweist, die einer Selbstentladung der

Hilfsenergieversorgung (10) entgegen wirkt;

die Hilfsenergieversorgung ein Kondensator (10) ist; und

der Kondensator (10) und die Diodenanordnung (12) derart in
unmittelbarer Nahe des Schalters (16) angeordnet und derart

dimensioniert sind, dass

bei einem Ausfall der Betriebsenergieversorgung (Ub) nur kur-
ze Leitungsabschnitte Spannung fuhren, wodurch der Ge-
samt-Isolationswiderstand der ersten Schalteinrichtung (1) in
einem Zustand, in dem die Betriebsenergieversorgung (Ub)
nicht mehr zur Verfigung steht, der letzte Betriebsablauf je-

doch noch nicht angefordert wurde, sehr hoch ist.



Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde hat mit dem gednderten Pa-

tentbegehren Erfolg.

1. Die Anmeldung betrifft eine Kurzzeit-Spannungsversorgung fur eine Feststell-
bremse. Die Beschreibungseinleitung fuhrt dazu aus, dass bei bekannten Syste-
men bei einem Ausfall der elektrischen Versorgung, beispielsweise durch einen
Kurzschluss in der Fahrzeugbatterie, die Gefahr besteht, dass die Feststellbremse
nicht aktiviert und das Fahrzeug nicht mehr sicher abgestellt werden kann. Zum
Anderen dirfe jedoch die Feststelloremse bei einem Ausfall der elektrischen Ver-
sorgung nicht in jedem Fall gleichzeitig und automatisch aktiviert werden, insbe-
sondere nicht wahrend der Fahrt. Deshalb misse, nachdem das Fahrzeug zum
Stillstand gekommen sei, eine solche Feststelloremse durch den Fahrer noch ein-
mal aktivierbar sein, damit das Fahrzeug gegen Wegrollen sicherbar bleibe (S. 1,

Z. 16-32 der urspr. Unterlagen).

Die bisher bekannten Lésungen mit redundanten Energiespeichern seien dahinge-
hend nachteilig, dass sie teuer und aufwandig seien und eine separate Notstrom-
versorgung aufgrund einer permanenten Selbstentladung stark Gberdimensioniert
sein musste. Zudem sei die bendétigte Energie zur Durchfiihrung eines letzten Be-
triebsablaufs héufig klein, so dass die bekannten Lésungen den tatsachlichen An-

forderungen nicht entsprachen.

Der Erfindung liege deshalb die Aufgabe zu Grunde, eine Kurzzeitspannungsver-
sorgung zu schaffen, welche auf kostengunstige und einfache Art und Weise die
fur einen im Storungsfall letzten Betriebsablauf eines elektrischen Systems erfor-
derliche Energie bereitstellt (S. 4, Abs. 3 der gultigen Beschreibung).



Diese Aufgabe werde erfindungsgemal’ durch die Merkmale des Anspruchs 1 ge-

[Ost.

Der Erfindung liege der Gedanke zu Grunde, dass fir ein elektrisches System ei-
ne geringe Energiemenge ausreiche, um einen letzten Vorgang durchfihren zu
kénnen. Eine solche Energiemenge werde aus einer Hilfsenergieversorgung be-
reitgestellt, die durch eine Anordnung direkt in einer Schalteinrichtung mit konzen-
trierten Leitungspfaden und Trennelementen so gegen eine Selbstentladung ge-
schutzt sei, dass eine Uberdimensionierung der Hilfs-Energieversorgung entfallen

kdnne.

2. Bei dieser Sachlage sieht der Senat einen Diplomingenieur (FH) der Fachrich-
tung Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Not- und Ersatzstromver-

sorgungen und Kenntnissen in der KFZ-Elektrik als Fachmann.

3. Der Anspruch 1 ist urspriinglich offenbart.

Der Anspruch 1 umfasst die Merkmale der urspringlichen Anspriche 1, 2, 4 und
5.

Die Einschrankung auf die Feststelloremse fir ein Fahrzeug ist auf Seite 1, Ab-
satz 3, sowie Seite 4, Absatz 5 der urspriinglichen Unterlagen offenbart. Dass da-
bei die Einschrankung auf Nutzfahrzeuge nur beispielhaft ist und Feststellboremsen

fur Fahrzeuge aller Art zum Einsatz kommen kdnnen, ist dem Fachmann Klar.

Dass nach Merkmal c) der Verbraucher — in dem Ausfuhrungsbeispiel ein Magnet-

ventil — die Feststellboremse betatigt, ist auf Seite 5, Absatz 4 offenbart.

Das Merkmal h) geht auf den Absatz 1 der Seite 7 zurlck.



4. Einzelne Merkmale des Anspruchs 1 bedirfen naherer Erlauterung:

So zeigt das einzige Ausfuhrungsbeispiel eine Betéatigung Uber ein Magnetventil.
Die Energie zur Betéatigung der Bremse muss also in diesem Fall in Form von me-
chanischer (pneumatischer oder hydraulischer) Energie zur Verfigung gestellt
werden. Der Fachmann erkennt aber nach Uberzeugung des Senats, dass diese
Energie nicht zu der ausreichenden (elektrischen) Energie nach Merkmal a) zu
zahlen ist, dass damit also nur die Energie fir das Magnetventil als Verbraucher

gemeint ist.

Unter dem Gesamt-Isolationswiderstand der ersten Schalteinrichtung versteht der
Fachmann den fir die Entladung des Kondensators wirksamen Gesamtwider-
stand. Wenn dieser Gesamt-Isolationswiderstand "sehr hoch", also méglichst hoch
(nach der Vorstellung der Anmelderin bis in den Gigaohmbereich) ist, dann ist der
Kondensator in der ersten Schalteinrichtung mit kurzen Leitungspfaden und hoch-
ohmigen Trennelementen so gegen eine Entladung geschutzt, dass seine Kapazi-
tat nach der tatsachlich benétigten Energie bemessen werden kann, und eine
Uberdimensionierung entfallen kann, wie auf Seite 2, Absatz 6 der urspriinglichen
Unterlagen ausgefuhrt. Der Schalter S1 und die Diode bzw. Diodenanordnung 12
mussen also die Zuleitungen zum Kondensator in unmittelbarer Nahe dieses Kon-

densators sperren bzw. unterbrechen.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu (8 3 PatG).

Die DE 197 58 289 Al zeigt in Figur 1 die Energieversorgung einer Feststellbrem-
se mit mit einer Hauptbatterie 8 und einer Hilfsbatterie/Akkumulator 9. Figur 1
zeigt einen Bedienknopf oder Wippschalter 5, mit der der Fahrer eine Anforderung
fur eine Betatigung der elektronischen Feststelloremse angeben kann (Spalte 3,
Zeile 23-26). Ein Impedanzwandler 11 (Fig. 2) enthalt einen "Supercapacitor”
(Sp. 4, Z. 1 bis 5), der die Speicherung allein tbernimmt, wenn der Akkumulator 9



weggelassen wird (Sp. 4, Z. 60-65). Damit ist aus Figur 2 in Verbindung mit Fi-

gur 1 bekannt eine:

Kurzzeit-Spannungsversorgung fur einen Verbraucher, umfas-

send:

a) eine Schalteinrichtung 2, 5 mit einer Hilfsenergieversorgung 9,
die derart ausgelegt ist, dass flr eine Steuereinrichtung 2

al) auf Anforderung durch Betétigung eines Schalters 5

a) ausreichend Energie fur einen nach Ausfall einer Betriebs-
energieversorgung 8 letzten Betriebsablauf bereitstellbar ist
(Sp. 3, Z. 39 bis 50); und

b) eine von der Steuereinrichtung 2 angesteuerte Schalteinrich-
tung 4,

c) die den Verbraucher 1 mittels der Hilfsenergie aus der Hilfs-
energieversorgung 9 betatigt,

d) wobei der Schalter 5 in der Schalteinrichtung 2, 4, 5 angeord-
net ist.

Unterstellt man bei Figur 2 ebenfalls den dort nicht gezeichneten Schalter 5 und

Dioden in der Ladeschaltung 10, so ist daraus weiterhin bekannt, dass:

e) die Schalteinrichtung 2, 4, 5, 10, 11 eine Diodenanordnung (in
der Ladeschaltung 10) mit geringem Sperrstrom aufweist, die
einer Selbstentladung der Kurzzeit-Spannungsversorgung ent-

gegen wirkt;



f) die Hilfsenergieversorgung ein Kondensator (im Impedanz-

wandler 11) ist.

Uber die raumliche Anordnung der Schalteinrichtung und ihrer Bestandteile ist

nichts gesagt.

Die WO 00/00 374 Al zeigt eine Feststelloremse fur einen elektrisch angetriebe-
nen Rollstuhl (S. 2, Z. 31 bis 33). Die einzige Figur zeigt eine Schaltung, bei der
ein Kondensator 26 Uber eine Diode 27 aufgeladen wird und eine Steuerschal-
tung 20 sowie einen Umpolschalter 22-25 mit einem nachgeschalteten Motor 13
versorgt (S. 3, Z.1 bis 7, S. 4, Z. 34 bis S. 5, Z. 16). Ein nicht dargestellter, ma-
nuell betatigter Schalter kann in Reihe mit der Batterie 19 oder an dem Eingang 31
der Steuerschaltung 20 angeordnet sein (S. 7, Z. 3 bis 8). Damit ist mit den Wor-

ten des Anspruchs 1 bekannt eine:

Kurzzeit-Spannungsversorgung fur eine Feststelloremse flr

ein Fahrzeug (Rollstuhl), umfassend:

a) eine erste Schalteinrichtung (umfassend den Kondensator 26,
die Diode 27 und den manuellen Schalter) mit einer Hilfsener-
gieversorgung 26, die derart ausgelegt ist, dass fir eine

Steuereinrichtung 20

al) auf Anforderung durch Betatigung eines Schalters (S.7, Z. 3
bis 8)

a) ausreichend Energie fir einen nach Ausfall einer Betriebs-
energieversorgung letzten Betriebsablauf bereitgestellt wird
(Abstract, S. 6, Z. 22 bis 32)
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b) eine von der Steuereinrichtung 20 angesteuerte zweite Schalt-
einrichtung 22 bis 25,

c) die einen die Feststellboremse betatigenden Verbraucher 13
mittels der Hilfsenergie aus der Hilfsenergieversorgung 26 be-

tatigt,

d) wobei der Schalter in der ersten Schalteinrichtung angeordnet

ist;

e) die erste Schalteinrichtung eine Diodenanordnung 27 mit ge-
ringem Sperrstrom aufweist, die einer Selbstentladung der
Hilfsenergieversorgung 26 entgegen wirkt (S. 3, Z. 1 bis 7);

f) und die Hilfsenergieversorgung ein Kondensator 26 ist.

Auch dort ist Uber die rdaumliche Anordnung der Schalteinrichtung und ihrer Be-

standteile nichts gesagt.

Die weiteren Entgegenhaltungen zeigen &hnliche Bremsschaltungen, jedoch
ebenfalls ohne Erwahnung einer rdumlichen Anordnung im Zusammenhang mit
der Entladung des Energiespeichers. Sie wurden in der mindlichen Verhandlung
weder vom Senat noch von der Anmelderin aufgegriffen. Sie bringen auch keine
neuen Gesichtspunkte, so dass auf sie nicht eingegangen zu werden braucht.

6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit
(§ 4 PatG).
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Ausgehend von der Anordnung nach der DE 19758 289 A1 oder der
WO 00/00 374 A1l stellt sich zwar die Aufgabe, soweit es lediglich um Kostenver-
minderung oder Vereinfachung geht, dem Fachmann von selbst. Der Fachmann

erhalt aber keinerlei Hinweise, wie er dazu vorgehen soll.

Der Erfinder hat nun erkannt, dass haufig eine geringe Energiemenge ausreicht,
um diesen letzten Vorgang durchfihren zu kdnnen (S. 2, Abs. 2 und 6 der ur-
sprunglichen Unterlagen), dass somit ein Kondensator mit relativ geringer Kapazi-
tat eingesetzt werden kann, dass dann aber die Selbstentladung des Kondensa-
tors einen wesentlich héheren Stellenwert bekommt und beherrscht werden muss.
Fur diesen vom Erfinder gewahlten Ansatz gibt es keine Hinweise. So ist in den
beiden oben genannten Entgegenhaltungen vorgesehen, dass die Elektronik stan-
dig, auch bei Ausfall der Betriebsenergieversorgung mit der Hilfs-Energieversor-
gung verbunden bleibt und sie somit entladt. Aul3erdem stitzt sich die aus der
DE 197 58 289 Al bekannten Schaltung in erster Linie auf eine Batterie als Hilfs-
Energieversorgung (Fig. 1), und der Kondensator bei der Figur 2 gezeigten Anord-

nung wird erst im Notfall aufgeladen.

Die WO 00/00 374 Al bendtigt einen Energiespeicher mit relativ grof3er Kapazitat,
weil das Getriebe 15 dem Motor 13 relativ viel Energie abfordert. Die rAumliche
Anordnung der Elemente, insbesondere die Isolationswiderstande von Leitungen,

spielen bei einer solchen Bemessung keinen Rolle.

So ist schon in dem vom Erfinder gewahlten Ansatz eine erfinderischer Tatigkeit
zu sehen. Die Beherrschung bzw. Verminderung der Selbstentladung mag zwar
fur sich gesehen im normalen Bemihen des Fachmanns liegen. Es mag auch
sein, dass der Fachmann hierfir geeignete Dioden mit entsprechend geringen
Sperrstromen sowie Kondensatoren mit geringem Selbstentladeraten vorsieht. Flr
die MalRnahme, durch die raumliche Anordnung der Elemente die Leitungsab-

schnitte, die Spannung fuhren, soweit als mdglich zu verkirzen, und damit den
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Gesamt-Isolationswiderstand sehr hohe Werte zu bringen, gibt es aber keinerlei

Hinweise.

Um zur Vorrichtung nach Anspruch 1 zu kommen, bedurfte es somit erfinderischer

Uberlegungen.

7. Mit dem Anspruch 1 haben die auf ihn rickbezogenen Anspriiche 2 bis 8 Be-
stand.

8. Fur die Rickzahlung der Beschwerdegebtihr gemaR § 80 Abs. 3 PatG bestand
keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebuhr zurickgezahlt wird, steht im
pflichtgeméalRen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund be-
sonderer Umstande der Billigkeit widerspricht, die Geblhr einzubehalten. Solche
besonderen Umsténde kdnnen u. a. auch in einem fehlerhaften Verfahren der Pru-
fungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstold urséchlich fur die Beschwerde-
einlegung war (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl.,, 8 73 Rdn. 132 ff. m. N. w.; Benkard,
PatG, 10. Aufl., 8 80 Rdn. 23 und 28 m. N. w.; BPatG BIPMZ 2006, 372, 374 - Fre-
quenzsignal; BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 154, 161 ff. - Tragbares
Gerat; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk).

Im Hinblick darauf, dass nach tUberwiegender Auffassung eine einmalige Anh6-
rung im Prafungsverfahren vor dem Patentamt grundsatzlich sachdienlich i. S. d.
8 46 Abs. 1 Satz 2 PatG ist (vgl. Schulte, a. a. O. 8§46 Rdn. 8-9 m. N. w.; s. u. a.
BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor; 49, 111, 112 - Anhorung im Priufungsver-
fahren), liegt hier zwar ein Verfahrensfehler darin, dass der Prifer die Anmeldung
zuriickgewiesen hat, ohne die von der Anmelderin bereits in ihrer Eingabe vom
18. Dezember 2006 sowie erneut in ihrer Eingabe vom 12. Juli 2007 auf den zwei-
ten Prufungsbescheid vom 16. Januar 2007 hilfsweise beantragte Anhdrung

durchzufihren.
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Triftige Grinde, die ausnahmsweise eine Anhérung als nicht sachdienlich, weil nur
zu einer Uberflussigen Verfahrensverzégerung fihrend, erscheinen lassen, sind
nicht erkennbar. Insbesondere rechtfertigt der in dem angefochtenen Beschluss
angegebene Grund, dass sich bezlglich der Ausfihrbarkeit des geanderten Pa-
tentanspruchs 1 vom 18. Dezember 2006 offensichtlich gefestigte grundsatzlich
unterschiedliche Auffassungen gegeniberstinden, nicht die unterlassene Anho-
rung. Das Argument gefestigter gegensatzlicher Auffassungen ist, abgesehen von
ganz einfach gelagerten, klaren und eindeutig zu beurteilenden Sachverhalten, al-
lenfalls dann geeignet, eine - einmalige - Anhdrung im Prifungsverfahren vor dem
Amt als nicht sachdienlich zu beurteilen, wenn vom Anmelder und vom Prifer ihre
jeweiligen Argumente im schriftlichen Verfahren bereits wiederholt dargelegt wor-
den sind und daher eine Anhdrung nur einen erneuten - mindlichen - Austausch
derselben unterschiedlichen Meinungen erwarten lie3e. Dies ist hingegen nicht
der Fall, wenn, wie hier, der Anmelder einen erstmalig in einem Prifungsbescheid
genannten Zurtickweisungsgrund entgegentritt und dies naher ausfuhrt. Dann ste-
hen sich zwar unterschiedliche, aber noch keine gefestigten Auffassungen gegen-
Uber. Die Prufungsstelle stellt zwar zutreffend fest, dass in einer Anhérung nichts
hinzuerfunden werden kann. Die Frage, ob die Erfindung in der Anmeldung aus-
fUuhrbar offenbart ist (8 34 Abs. 4 PatG), umfasst aber nicht nur die Feststellung
von Offenbarungsliicken, sondern auch die Frage, uber welche Kenntnisse der
Fachmann diesbeztiglich verfugt, und ob er damit die Offenbarungsliicken schlie-
Ben kann. Eine Erfindung ist ausfiihrbar offenbart, wenn die in der Patentanmel-
dung enthaltenen Angaben dem fachmannischen Leser so viel an technischer In-
formation vermitteln, dass er mit seinem Fachwissen und seinem Fachkdnnen in
der Lage ist, die Erfindung erfolgreich auszufuhren (BGH BIPMZ 2011, 21, 22 f.
- Klammernahtgerét). Zur Erorterung solcher Fragen, insbesondere der Feststel-

lung des Fachwissens, war eine Anhérung durchaus sachdienlich.
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Die Rickzahlung der Beschwerdegebihr kommt hier aber gleichwohl nicht in Be-
tracht, da die Nichtdurchfiihrung der Anhérung nicht urséachlich fur die Beschwer-
deeinlegung war. Dabei kommt dem Umstand entscheidende Bedeutung zu, dass
die Anmelderin durch die unterlassene Anhoérung nicht in ihrem Anspruch auf
rechtliches Gehor (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt worden ist. Der - alleinige - Grund,
auf den die Prifungsstelle die Zurickweisung der Anmeldung gesttitzt hat, die
nicht ausfuhrbare Offenbarung des Gegenstands des geénderten Patentan-
spruchs 1, ist der Anmelderin bereits mit dem zweiten Prifungsbescheid vom
16. Januar 2007 mitgeteilt und ausfihrlich begrindet worden. Sie hatte daher
auch ohne Anhérung ausreichend Gelegenheit gehabt, die Bedenken der Pri-
fungsstelle auszurdumen, insbesondere, wie nun im Beschwerdeverfahren ge-
schehen, die Entscheidungsgrundlage durch Einbringung neuen Tatsachenmate-
rials zum Beleg des allgemeinen Fachwissens oder durch eine - zumindest - hilfs-
weise Beschrankung des Patentanspruchs zu verdndern und so eine fir sie positi-
ve Entscheidung der Prifungsstelle oder ggfls. einen weiteren Prifungsbescheid

herbeizufihren.

Bertl Dr. Kaminski Kirschneck Dr. Scholz

Pl



