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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 023 505.6-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 18. Januar 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Bertl, der Richter Dipl.-Ing. Grol3, Dr.-Ing. Scholz und dem
Richter am Landgericht Dr. Schon

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle fur die Klasse HO2N vom
15. April 2008 wird aufgehoben und das Patent 10 2007 023 505

mit den nachfolgend genannten Unterlagen erteilt:

Anspriche 1 bis 19 gemall Hilfsantragl vom
18. Januar 2012

Beschreibung Seiten2, 2a, 3, 4, 5, 8, 9, 11 vom
18. Januar 2012, ansonsten wie urspringlich einge-
reicht

Zeichnung, gemalf urspringlicher Anmeldung.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prufungsstelle fir Klasse HO2N - hat die
am 18. Mai 2007 eingereichte Patentanmeldung unter Bezugnahme auf den Be-
scheid vom 14. Januar 2008, in dem sie feststellt, dass der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 nicht neu sei, nach Bitte der Anmelder um Entscheidung nach Ak-

tenlage, mit Beschluss vom 15. April 2008 zuriickgewiesen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelder.



Die Anmelder stellten den Antrag,

den Beschluss der Priufungsstelle fir die Klasse HO2N vom
15. April 2008 aufzuheben und das Patent 10 2007 023 505 mit

den nachfolgend genannten Unterlagen zu erteilen.

Anspriche 1 bis 20 gemadl Hauptantrag vom
13. Januar 2012

mit den ursprunglich eingereichten Unterlagen

hilfsweise

Anspriche 1 bis 19 gemafll Hilfsantragl vom
18. Januar 2012

Beschreibung Seiten 2, 2a, 3, 4, 5, 8, 9, 11 vom
18. Januar 2012, ansonsten wie urspringlich einge-
reicht

Zeichnung, gemalf urspringlicher Anmeldung.

Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Einfligung von Glie-
derungsbuchstaben:

"a) Vorrichtung zur Gewinnung elektrischer Energie aus Warme-
energie aus einer Abwarmequelle,

b) mit zwei oder mehr magnetischen Kreisen, die durch einen
magnetischen Fluss erregt sind,

c) wobei die magnetischen Kreise jeweils mindestens einen tem-
peraturabhangigen magnetischen Widerstand (7) umfassen,
mit dem jeweils in Abh&ngigkeit der Temperatur des Wider-
stands (7) der magnetische Fluss durch den jeweiligen mag-

netischen Kreis beeinflussbar ist, und



d) wobei jeweils eine mit einem der magnetischen Kreise elektro-
magnetisch gekoppelte Spule (14, 15) vorgesehen ist, in der
der sich in dem entsprechenden magnetischen Kreis andern-
de magnetische Fluss eine Spannung induziert

dadurch gekennzeichnet,

e) dass zum Transport der Warmeenergie zu bzw. von dem mag-
netischen Widerstand weg ein bewegbarer Warmetrager vor-
gesehen ist,

f) wobei zwei getrennte Warmetragerkreislaufe vorgesehen sind,

die jeweils Warmeenergie zu- bzw. wegfiuhren."

Der nebengeordnete Patentanspruch 15 nach Hauptantrag lautet:

"Verfahren zur Gewinnung elektrischer Energie aus Warmeener-
gie aus einer Abwarmequelle,

wobei die Temperatur mindestens eines temperaturabhangigen
magnetischen Widerstands (7) verandert wird, der Bestandteil ei-
nes von einem magnetischen Fluss durchflossenen magnetischen
Kreises ist, und

wobei durch Verdnderung der Temperatur des/der Widerstan-
de (7) der magnetische Fluss durch den magnetischen Kreis ver-
andert wird, dessen Anderung zur Induktion einer Induktionsspan-
nung in einer mit dem magnetischen Kreis magnetisch gekoppel-
ten Spule (14, 15) genutzt wird

dadurch gekennzeichnet,

dass der magnetische Widerstand (7) durch einen Warmetrager-
strom gezielt erwarmt oder abgekihlt wird, wobei zwei getrennte

Warmetragerkreislaufe Warmeenergie zu- bzw. wegfihren."



Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet unter Einfigung von Glie-
derungsbuchstaben und unter Berichtigung des offensichtlichen Schreibfehlers

"dem" in "denen" im Merkmal c’):

"a’) Vorrichtung zur Gewinnung elektrischer Energie aus Warme-
energie,

b) mit zwei oder mehr magnetischen Kreisen, die durch einen
magnetischen Fluss erregt sind,

c’) wobei die magnetischen Kreise temperaturabhéngige magne-
tische Widerstande (7) umfassen, mit denen jeweils in Abh&n-
gigkeit der Temperatur des Widerstands (7) der magnetische
Fluss durch den jeweiligen magnetischen Kreis beeinflussbar
ist, und

d) wobei jeweils eine mit einem der magnetischen Kreise elektro-
magnetisch gekoppelte Spule (14, 15) vorgesehen ist, in der
der sich in dem entsprechenden magnetischen Kreis &ndern-
de magnetische Fluss eine Spannung induziert,

dadurch gekennzeichnet,

g) dass in jedem magnetischen Kreis jeweils zwei magnetische
Widerstdnde derart angeordnet sind, dass der magnetische
Fluss beidseits der dem magnetischen Kreis zugeordneten
Spule beeinflussbar ist,

h) und dass die magnetischen Widerstande (7) durch Ferrite ge-
bildet sind."



Der auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 13 lautet:

"Verfahren zur Gewinnung elektrischer Energie aus Warmeener-
gie unter Nutzung einer Vorrichtung nach einem der Anspriche 1
bis 12

wobei die Temperatur zweier temperaturabhangiger magnetischer
Widerstande (7) verandert wird, die Bestandteil eines von einem
magnetischen Fluss durchflossenen magnetischen Kreises sind,
und

wobei durch Veranderung der Temperatur der magnetischen Wi-
derstande (7) der magnetische Fluss durch den magnetischen
Kreis verandert wird, dessen Anderung zur Induktion einer Induk-
tionsspannung in einer mit dem magnetischen Kreis magnetisch

gekoppelten Spule (14, 15) genutzt wird."

Die Anmelder sind im Zusammenhang mit dem Patentanspruch 1 der Meinung,
dass der Fachmann zunéchst abwagen muisse, ob ein Zweikreissystem fir die
Warmetrager gegentber einem Einkreissystem, wie es aus der DE 31 06 520 Al
bekannt sei, Uberhaupt Vorteile biete, zumal dieses komplexer sei als ein Einkreis-
system. Das aus der US 2 510 800 bekannte System werde er nicht zwangslaufig

heranziehen.

Hinsichtlich des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag vertreten die Anmelder die
Auffassung, dass die Aufteilung der magnetischen Widerstande zu erhéhter me-
chanischer Stabilitat fuhre und dass durch die beidseitige Auftrennung des Flus-
ses eine sofortige Wirkung eintrete. Weiterhin sprechen sie in diesem Zusammen-
hang von einer Verdoppelung der Werte der magnetischen Widerstande gegen-

Uber einem einzelnen magnetischen Widerstand.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist zulassig. Sie hat insoweit Er-
folg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Patentertei-

lung mit gednderten Unterlagen fuhrt.

1. Als Fachmann legt der Senat einen Diplom-Ingenieur mit Universitatsabschluss
mit Erfahrung beim Bau von magnetischen Kreisen, insbesondere im Zusammen-
hang mit Transformatoren zugrunde. Ein solcher Fachmann kennt sich insbeson-
dere auf dem Gebiet des Verhaltens ferromagnetischer Materialien aus und auch

auf dem Gebiet der Stromung von Warmetragern.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht nicht auf ei-
ner erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).

Aus der DE 31 06 520 Al ist - mit den Worten des Patentanspruchs 1 - bekannt

eine

"a) Vorrichtung zur Gewinnung elektrischer Energie aus Warme-
energie aus einer Abwarmequelle (Aus Fig. 6: Kurve a) ist er-
sichtlich, dass die Vorrichtung in einem Temperaturbereich ar-
beitet, wie er auch bei Abwarme vorliegt),

b) mit zwei magnetischen Kreisen (Fig. 4: 15, 15), die durch ei-
nen magnetischen Fluss erregt sind (Fig. 1: Permanentmag-
net 14, 14i. V. m. S. 8, Mitte),

c) wobei die magnetischen Kreise (15, 15) jeweils mindestens ei-
nen temperaturabhdngigen magnetischen Widerstand (Fig. 4:
13, 13) umfassen, mit dem jeweils in Abhangigkeit der Tempe-
ratur des Widerstands (13, 13) der magnetische Fluss durch
den jeweiligen magnetischen Kreis (15, 15) beeinflussbar ist
(S. 8 Mitte bis vorle. Satz), und



d) wobei jeweils eine mit einem der magnetischen Kreise (15, 15)
elektromagnetisch gekoppelte Spule (Fig. 4: 16, 16) vorgese-
hen ist, in der der sich in dem entsprechenden magnetischen
Kreis (15 oder 15) &ndernde magnetische Fluss eine Span-
nung induziert (S. 8 drittle. Satz)

wobei,

e) zum Transport der Warmeenergie zu bzw. von dem magneti-
schen Widerstand (13, 13) weg ein bewegbarer Warmetrager
(Fig. 5: Gasstrom 9 i.V.m. S.8 Abs. 2 Warmeenergie aus
heiRen und kalten Behéaltern 19 und 20 i. V. m. S. 8 Mitte: hei-
Res Gas 9 und S. 8 vorle. Satz: Umkehr des Gasstromes zur
Abkuhlung) vorgesehen ist."

Bei der Vorrichtung nach der DE 31 06 520 Al erfolgt die Zufiihrung des beweg-
baren Warmetragers innerhalb eines einzigen Kreislaufs, der seine Richtung um-
kehrt (S. 8 vorle. Satz). Die Bewegung der Gasstrome als Warmetrager wird dabei

durch ein Membransystem bewirkt (S. 8 le. Satz).

Eine saubere Trennung von heiBem und kalten Gas ist somit durch das nicht
exakt arbeitende Membransystem nicht ohne Weiteres erreicht. Davon ausgehend
ist von dem oben definiertem Fachmann nach Uberzeugung des Senats zu erwar-
ten, dass er sich Gedanken dariiber macht bzw. sich im Stand der Technik um-
sieht, wie eine saubere Trennung beider Gasstrome als bewegbare Warmetrager
und damit eine Erzeugung eines zumindest einigermallen sauberen Wechsel-

stroms (gleichbleibende Periodendauer) erreicht werden kann.

Falls er nicht schon aus seinem allgemeinen technischen Fachwissen heraus, dar-
auf kommt, hierfir zwei getrennte Kreislaufe fur die bewegbaren Warmetrager vor-
zusehen, liefert ihm zumindest die unmittelbar auf seinem Fachgebiet gelegene
US 2510 800 - die ebenfalls eine Vorrichtung zur Gewinnung von elektrischer

Energie aus Warmeenergie (Sp. 1 Z. 1 bis 3) mittels zweier magnetischer Kreise



(Fig. 2: 33, 1, 3, 2, 33 oder 33, 1, 4, 2, 33) beschreibt - das Vorbild zu getrennten
Kreislaufen fur die bewegbaren Warmetrager (Rohrsystem in Fig. 1: 11, 17; 12, 18
bzw. 25, 31; 26, 32).

Der Fachmann muss mithin nicht erfinderisch tatig werden, um die aus der
DE 31 06 520 A1 bekannte Vorrichtung so auszugestalten, dass zwei getrennte
Warmetragerkreislaufe vorgesehen sind, die jeweils Warmeenergie zu- bzw. weg-
fuhren (Merkmal f)).

3. Das in Patentanspruch 15 nach Hauptantrag beschriebene Verfahren entspricht
gehaltsmaRig dem, was der in Patentanspruch 1 beschriebenen Vorrichtung be-
reits entnehmbar ist, weswegen das dort Gesagte auch hierfur gilt.

4. Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sind in den

urspringlichen Unterlagen offenbart.

Dabei entsprechen die Merkmale a’) bis d) dem urspriunglichen Patentanspruch 1,
wobei im Merkmal ¢’) gegenuber dem Merkmal ¢) des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag eine Anpassung hinsichtlich mehrerer magnetischer Widerstande (7)
vorgenommen ist, wie dies in der Figur 1 in Verbindung mit Seite 12, Absatz 5 der

ursprunglichen Unterlagen gezeigt und beschrieben ist.

Das Merkmal g) ist ebenfalls aus der Figur 1 in Verbindung mit Seite 12, Absatz 5

der urspriinglichen Unterlagen zu entnehmen.

Schlief3lich stammt Merkmal h) aus dem urspriinglichen Patentanspruch 4.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem des
Hauptantrags im Wesentlichen dadurch, dass darin zwei getrennte Warmetrager-
kreislaufe (Merkmal f) gemaR Patentanspruch 1 nach Hauptantrag) nicht mehr er-

wahnt sind und dass er zusatzlich die Merkmale g) und h) aufweist.
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Dass dabei die magnetischen Widerstande mittels bewegbarem Warmetrager be-
einflusst werden sollen - wie dies in Merkmal e) des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag angegeben ist, ist zwar im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 nicht
mehr explizit erwéhnt, jedoch ist auch hier aus Merkmal c’) mitzulesen, dass die
magnetischen Widerstande wegen ihrer Temperaturbeeinflussbarkeit von einem

derartigen Warmetrager zu beeinflussen sind.

6. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist (a) neu (8 3
PatG) und beruht (b) auf einer erfinderischen Tatigkeit (§ 4 PatG).

a) Aus der DE 31 06 520 Al ist lediglich bekannt, jedem magnetischen Kreis
(Fig. 4: 15, 15) je einen magnetischen Widerstand (Fig. 4: 13, 13) zuzuordnen.
Auch die US 2 510 800 zeigt, dass jedem magnetischen Kreis (Fig. 4: 33, 1, 3, 2,
33 oder 33, 1, 4, 2, 33) von zwei magnetischen Kreisen jeweils nur ein magneti-
scher Widerstand (Fig. 4: 3 oder 4) zugeordnet ist (Sp. 4 Z. 48 bis 55i. V. m. Sp. 5
Z. 26 bis 39).

Damit ist Merkmal g) aus diesen Druckschriften nicht bekannt.

Aus keiner der beiden Druckschriften ist dartber hinaus entnehmbar, dass die
magnetischen Widerstande durch Ferrite gebildet sein sollen. In DE 31 06 520 Al
ist in Zusammenhang mit Figur 6 (S. 8 untere Halfte) lediglich auf verschiedene
ferromagnetische Materialien verwiesen, ebenso in US 2 510 800 (Sp. 2 Z. 48 bis
53 bzw. Sp. 3 Z. 48 bis 55).

Damit ist Merkmal h) ebenfalls nicht aus den beiden Druckschriften bekannt.

Auch die restlichen im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigen weder die Zu-
ordnung zweier magnetischer Widerstande in der im Merkmal g) beschriebenen
Weise, noch den Einsatz von Ferriten als magnetische Widerstande, wie dies

Merkmal h) vorsieht.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag ist somit neu.

b) Ausgehend von einer Vorrichtung, wie sie die DE 31 06 520 Al beschreibt, hat
der Fachmann durch den Stand der Technik keine Anregung, bei mehreren mag-
netischen Kreisen eine Aufteilung der magnetischen Widerstdnde so vorzuneh-
men, wie es das Merkmal g) lehrt. Denn diese Aufteilung ginge mit erhéhtem Auf-
wand einher ohne zumindest eine funktionelle Verbesserung beziiglich des mag-

netischen Flusses zu bewirken.

Weiterhin erscheint es dem Senat als rickschauend, wirde man dem Fachmann
zutrauen, er wirde ohne jegliche Anregung im Stand der Technik Ferrite als mag-
netische Widerstande bei einer Einrichtung gemald der DE 31 06 520 Al einset-

zen.

Wenn ausgehend von magnetischen Widerstanden, wie sie in der
DE 31 06 520 Al (Fig. 3d) oder der US 2 510 800 (Fig. 2: 5) gezeigt sind, wegen
ihrer Durchstrémungseignung verlangt ist, dass diese lamellen- oder scheibenfor-
mig zu gestalten sind, was sie damit hinsichtlich ihrer Erstreckung in Flussrichtung
mechanisch anfallig macht, besonders bei relativ sprodem Ferritmaterial ergibt
sich erst durch eine Aufteilung entsprechend dem Merkmal g) - die es demgegen-
Uber gestattet, sie in ihrer Lange kirzer auszufihren - eine Wechselwirkung mit
dem Merkmal h), d. h. der Ausbildung der magnetischen Widerstande als Ferrite.

Eine Verbesserung der mechanischen Stabilitdt kann damit einhergehen.

Da auch die restlichen Druckschriften weder die Aufteilung der magnetischen Wi-
derstdnde entsprechend dem Merkmal g) noch ihre Ausbildung als Ferrite anspre-
chen, kommt der Senat zu der Uberzeugung, dass der Fachmann erfinderisch ta-
tig werden musste, um die Vorrichtung gemaf der DE 31 06 520 Al entsprechend

den Merkmalen g) und h) auszustatten.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag beruht somit auch auf

einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns.

7. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag hat auch der auf ein Verfahren zur
Nutzung der Vorrichtung u.a. nach Patentanspruch 1 gerichtete Patentan-
spruch 13 Bestand; ebenso die auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Patentan-
spruche 2 bis 12 und die auf Patentanspruch 13 riickbezogenen Patentanspri-
che 14 bis 20, die jeweils vorteilhafte Weiterbildungen der sie tragenden Anspri-

che beschreiben.

Die Beschreibung und die Zeichnung genligen den an sie zu stellenden Anforde-

rungen.

Bertl Grof3 Dr. Scholz Dr. Schon

Pl



