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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2007 027 344.6-43

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 23. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzen-

den Richters Dr. Feuerlein und der Richter Dr. Egerer, Katker und Dr. Wismeth

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Anmelderin reichte am 14. Juni 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt
in englischer Sprache die Patentanmeldung mit der Bezeichnung

,Lubricant Compositions*

ein. Die am 21. August 2007 eingereichte deutsche Ubersetzung wurde am
17. Januar 2008 in Form der DE 10 2007 027 344 A1l offengelegt. Sie tragt die Be-
zeichnung ,Schmiermittelzusammensetzungen®. Die Patentanmeldung nimmt die
Unionsprioritat der US-amerikanischen Patentanmeldungen mit den Nummern
11/457 613 vom 14. Juli 2006 und 11/457 608 vom 8. Juni 2007 in Anspruch.

Die Anmeldung umfasst 31 Patentanspriiche von denen die unabhangigen ur-

sprunglichen Patentanspriiche 1, 22, 25, 26, 27, 28 und 29 lauten:

1. Schmiermittelzusammensetzung, umfassend eine Olgrundlage, welche weniger als
etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaffine umfasst.

22. Zusammensetzung, umfassend eine Olgrundlage, welche weniger als etwa 3 Gew.-%
Tetracycloparaffine umfasst; eine Metall-enthaltende, Phosphor-enthaltende Verbin-

dung; ein Dispersantmittel; und ein Reibungsmedifizierungsmittel.



25. Zusamunensetzung, umfassend eine Olgrundlage, welche weniger als etwa 3 Gew.-%
Tetracycloparaffine umfasst; eine Metall-enthaltende, Phosphor-enthaltende Verbin-
dung; ein Ethylen-Propylen-Copolymer; und ein Reibungsmodifizierungsmittel.

26. Verfahren zur Verringerung von Diinnfilmreibung eines Fluids zwischen Oberflachen,
umfassend das Bereitstellen einer Zusammensetzung, welche eine Olgrundlage um-
fasst, die weniger als etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaffine umfasst, in dem Fluid.

27. Verfahren zur Erhthung von Krafistoffeffizienz in einem Fahrzeug, umfassend das
Bereitstellen einer Zusammensetzung, welche eine Olgrundlage umfasst, die weniger

als etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaffine umfasst, in dem Fahrzeug.

28. Motor, Getriebe oder Sammelgetriebe, welche mit einer Schmiermittelzusammenset-

zung gemilB den Anspriichen 1 bis 25 geschmiert werden.

29. Verfahren zum Schmieren einer Maschine, umfassend das Bereitstellen der Schmier-
mittelzusammensetzung gem&l den Anspriichen 1 bis 25 in der Maschine.

Im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt ermittelte die
Prifungsstelle fir Klasse C 10 M des Deutschen Patent- und Markenamts folgen-
den Stand der Technik:

(D1) WO 2005/066314 Al

(D2) KLAMANN, Dieter: Schmierstoffe und verwandte Produkte.
Weinheim: Verlag Chemie, 1982, S. 81-101. — ISBN 3-527-
25966-X

(D3) EP 1661971 Al

(D4) US 2005/0261145 Al

(D5) EP 1657 293 A2.



Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2010 beantragte die Anmelderin eine Patentertei-
lung auf Grundlage der neu eingereichten Patentanspriche 1 bis 24 nach Haupt-
antrag (entsprechend dem geltenden Hauptantrag), hilfsweise auf Grundlage der
Patentansprtiche 1 bis 25 nach Hilfsantrag 1 (entsprechend dem geltenden Hilfs-
antrag 2), hilfsweise auf Grundlage der Patentanspriche 1 bis 24 nach Hilfsan-
trag 2 (entsprechend dem geltenden Hilfsantrag 3) und hilfsweise auf Grundlage
der Patentanspriiche 1 bis 23 nach Hilfsantrag 3 (entsprechend dem geltenden

Hilfsantrag 4).

Durch in der Anhorung verkiindeten Beschluss vom 24. Februar 2011, zugestellt
mittels Empfangsbekenntnis mit Datum vom 25. Marz 2011, erfolgte die Zurick-

weisung der Patentanmeldung.

Gemal der Begrindung des Zurickweisungsbeschlusses erkennt die Prifungs-
stelle zwar die Neuheit der Gegenstande der Hauptanspriiche nach Hauptantrag
und nach Hilfsantrdgen 1 und 2 an, jedoch beruhten sie nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Die Druckschrift D5 beschreibe Schmiermittelzusammensetzungen fir Motoren
und Getriebe, welche gemaR den Beispielen aus Olgrundlagen (von Prifungstelle
und Vertreter der Anmelderin auch Basisole bzw. Grunddle genannt) der Gruppe I
bestiinden, die Tetracycloparaffingehalte zwischen 0,8 und 2,8 Gew.-% bezogen
auf die Olgrundlage enthielten. Auch kénnten Schmiermittelzusammensetzungen
wenigstens ein Additiv, wie Antioxidantien, Metalldesaktivatoren oder Detergen-
zien enthalten. Ein hierflr nahe liegender Ausgangspunkt seien Fachblcher. Be-
zuglich der Additive finde der Fachmann im Lehrbuch D2, dass insbesondere Me-
tallsalze von Thiophosphorsdure-Verbindungen als Oxidationsinhibitoren fir Mo-
toréle verwendet wirden und Zinkdialkyldithiophosphate die grof3te Verbreitung
hatten. Auch seien aus der D2 als Detergenzien mit P,Ss behandelte Polyisobute-

ne fur hoch beanspruchte Motoren bekannt, welche weiter reichende thermische



Stabilitdt aufwiesen. Es sei daher naheliegend, den Zusammensetzungen der D5
auch Phosphor enthaltende Verbindungen beizugeben.

Der Gegenstand des Hauptanspruchs nach Hilfsantrag 3 sei nicht neu. Entspre-
chend der Entscheidung ,Kaffeefiltertite” des Bundespatentgerichts (BPatGE 41,
202) konne eine erstmalige Formulierung einer weiteren Wirkung eines bekannten
Erzeugnisses, die nicht zugleich eine neue Brauchbarkeit aufzeige, nicht als Funk-
tions- oder Verwendungserfindung schutzfahig sein. Die Verwendung der aus der
D5 bekannten Schmiermittel zur Verringerung der Dunnfilmreibung stellten aber
keine neue Brauchbarkeit, also keine neue Funktion, sondern lediglich eine ge-
genuber der D5 erstmalige Formulierung einer weiteren Wirkung, also einen in der
D5 nicht beschriebenen Effekt, dar. Dieser Effekt lege lediglich die naturgesetzli-
che Begrundung der Wirkung der Zusammensetzung bei der Verwendung als Mo-
tor- und Getriebeschmiermittel dar.

Die Anmelderin legte daraufhin mit Schriftsatz vom 19. April 2011, eingegangen
am selben Tag, Beschwerde ein. Zugleich mit der Beschwerdeschrift hat sie Pa-
tentanspriche 1 bis 24 nach Hauptantrag, Patentanspriiche 1 bis 22 nach Hilfsan-
trag 1, Patentanspriiche 1 bis 25 nach Hilfsantrag 2, Patentanspriiche 1 bis 24
nach Hilfsantrag 3, Patentanspriiche 1 bis 23 nach Hilfsantrag 4 und mit der Be-
schwerdebegriindung vom 18. September 2012 Patentanspriche 1 bis 22 nach
Hilfsantrag 5 vorgelegt.

Die jeweils unabhangigen Patentanspriche der Antrage lauten:
Hauptantraq: (Patentanspriche 1, 21, 22, 23, 24)
1. Schmiermittelzusammensetzung, umfassend:

eine Olgrundlage der Gruppe II, welche weniger als 3 Gew.-% Tetracycloparaffine

umfasst und

eine Phosphor-enthaltende Verbindung.



21,

22.

23,

24,

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 20 zur Verrin-

gerung von Diinnfilmreibung eines Fluids zwischen Oberflichen.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 20 zur Erho-
hung von Kraftstoffeffizienz in einem Fahrzeug.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 20 zum
Schmieren von Motor, Getriebe oder Sammelgetriebe.

Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung gemif einem der Anspriiche 1 bis

20 zum Schmieren einer Maschine.

Hilfsantraq 1: (Patentanspriche 1, 19, 20, 21, 22)

19.

20,

21.

Schmiermittelzusammensetzung, umfassend:

eine Olgrundlage der Gruppe II, welche weniger als etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaf-
fine umfasst und

eine Phosphor-enthaltende Verbindung, wobei die Phosphor-enthaltende Verbindung
eine Metall-enthaltende, Phosphor-enthaltende Verbindung ist.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 18 zur Verrin-

gerung von Dilnnfilmreibung eines Fluids zwischen Oberflichen.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Ansprilche 1 bis 18 zur Erho-
hung von Kraftstoffeffizienz in einem Fahrzeug.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 18 zum
Schmieren von Motor, Getriebe oder Sammelgetriebe.



22,

Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung gem#B einem der Anspriiche 1 bis

18 zum Schmieren einer Maschine.

Hilfsantrag 2: (Patentanspriiche 1, 21, 22, 23, 24, 25)

21,

22,

23.

24,

25.

Schmiermittelzusammensetzung, umfassend:

als einzige Olgrundlage eine Olgrundlage der Gruppe II, welche weniger als 3 Gew.-%
Tetracycloparaffine umfasst und

eine Phosphor-enthaltende Verbindung.

Verwendung einer Zusammensetzung zur Verringerung von Diinnfilmreibung eines
Fluids zwischen Oberflichen, wobei die Zusammensetzung eine Olgrundlage der
Gruppe II umfasst, die weniger als 3 Gew. % Tetracycloparaffine und eine Phosphor-
enthaltende Verbindung umfasst.

Verwendung einer Zusammensetzung zur Erhthung von Kraftstoffeffizienz in einem
Fahrzeug, wobei die Zusammensetzung eine Olgrundlage der Gruppe II umfasst, die
weniger als 3 Gew. % Tetracycloparaffine und eine Phosphor-enthaltende Verbindung
umfasst.

Verwendung ciner Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 20 zum
Schmieren von Motor, Getriebe oder Sammelgetriebe.

Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung gemif einem der Anspriiche 1 bis
20 zum Schmieren einer Maschine.

Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung gemiB einem der Anspriiche 1 bis
20 zur Verringerung der Diinnfilmreibung.



Hilfsantrag 3: (Patentanspriche 1, 21, 22, 23, 24)

21.

23,

24,

Schmiermittelzusammensetzung, umfassend:

als einzige Olgrundlage eine Olgrundlage der Gruppe 11, welche weniger als 3 Gew.-%
Tetracycloparaffine umfasst und

eine Phosphor-enthaltende Verbindung.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 20 zur Verrin-

gerung von Diinnfilmreibung eines Fluids zwischen Oberfléchen.

Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Anspriiche 1 bis 20 zur Erhg-
hung von Kraftstoffeffizienz in einem Fahrzeug,

Verwendung einer Zusammensetzung nach cinem der Anspriiche 1 bis 20 zum

Schmieren von Motor, Getriebe oder Sammelgetriebe.

Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung gem#f einem der Anspriiche 1 bis

20 zum Schmieren einer Maschine.

Hilfsantrag 4: (Patentansprtiche 1, 23)

23.

Verwendung einer Olgrundlage der Gruppe II, welche weniger als 3 Gew.-% Tetra-

cycloparaffine umfasst, in einer Schmiermittelzusammensetzung zur Verringerung der
Diinnfilmreibung eines Fluids zwischen Oberflichen, wobei das Fluid die Schmiermit-
telzusammensetzung umfasst.

Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 22 zur ErhShung von Kraftstoffeffizienz

in einem Fahrzeug,



Hilfsantrag 5: (Patentansprtiche 1, 22)

L. Verwendung einer Olgrundlage der Gruppe II, welche weniger als etwa 3 Gew.-%
Tetracycloparaffine umfasst, in einer Schmiermittelzusammensetzung zur Verringe-
rung der Diinnfilmreibung eines Fluids zwischen Oberflichen, wobei das Fluid die
Schmiermittelzusammensetzung umfasst und wobei die Schmiermittelzusammenset-

zung eine Phosphor-enthaltende Verbindung enthélt.

22.  Verwendung nach einem der Anspriiche 1 bis 21 zur Erhéhung von Kraftstoffeffizienz

in einem Fahrzeug.

Die Prifungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen.

Aus Sicht der Anmelderin traten in geschmierten mechanischen Vorrichtungen wie
beispielsweise Motoren, Getrieben, Transmissionsgetrieben, Kupplungsgetrieben,
hydraulischen Systemen verschiedene deutlich voneinander zu unterscheidende
Arten von Reibung auf, die je nach typischen Arbeitsbedingungen der Vorrichtung
(Temperatur, Last, Geschwindigkeit usw.) einen unterschiedlichen Einfluss auf
den Gesamtenergieverlust hatten. Zu diesen Reibungsarten z&ahlten die Grenzfla-
chenreibung, die Dunnfilmreibung und die Viskositat. Die Dinnfilmreibung trete
auf, wenn Oberflachen durch einen etwa 50 bis 200 nm dicken Olfilm voneinander
getrennt seien und die Oberflachen durch Druck oder eine Kraft gegeneinander
gedriickt wirden. Im Unterschied zu Viskositdtsmessungen unter Hochscher- oder
Niedrigscherbedingungen stehe das Fluid hier unter dem Einfluss von Druck. Mo-
leklle hielten sich hier in einem Fluid auf, das lediglich 20 bis 50 Molekularschich-
ten umfasse. Die Reibung hange somit in hohem Mal3e davon ab, wie die Molekii-
le sich in diesem gedrangten Raum unter Druck anordneten. Zur lllustration ver-

weist sie auf eine Verdoffentlichung von einem der Erfinder:
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(AC-1) DEVLIN, Mark T. KUO, Cheng C.; PIETRAS, John M,
YUN, Zhang: Bench Test Modeling for Current and Future
PCMO Fuel Economy Requirements. Presented at Petro-
China 2007. Ohne Jahr, 11 Seiten — Druckschrift unbe-

kannter Herkunft.

Fur die Anwendungen, an die sich die vorliegende Erfindung hauptsachlich richte,
namlich Getriebe- und Motorschmierung, kénne Dunnfilmreibungsverringerung
von besonderem Interesse sein, wahrend in anderen Anwendungen beispielswei-
se die Verringerung (oder Erhohung) der Hochtemperatur-Hochscherviskositét
bzw. der Grenzflachenreibung im Vordergrund stehe. Dem Fachmann stelle sich
somit das Problem, geeignete Olgrundlagen zu finden, um eine Schmiermittelzu-
sammensetzung, die Phosphor-enthaltende Verbindungen enthalt, mit einer mog-

lichst niedrigen Dunnfilmreibung bereitzustellen.

Die Druckschrift D5 betreffe ein vollig anderes technisches Problem. Tatsachlich
dienten die Beispiele der D5 ausschlie3lich dazu, Oxidationsstabilitat tber
32.000 Zyklen zu zeigen. Die D5 enthalte keine vergleichenden Daten zur Oxida-
tionsstabilitat abhangig vom Cycloparaffin- oder gar Tetracycloparaffingehalt der
Olgrundlage. Dunnfilmreibung oder deren Abhangigkeit von der Zusammenset-

zung der Olgrundlage wiirden nicht erwahnt.

In der Kombination der Druckschrift D5 mit dem Lehrbuch D2 verkenne die Pru-
fungsstelle, dass die D2 keine eindeutigen Aufforderungen an den Fachmann ent-
halte, Phosphor-enthaltende Verbindungen in Olgrundlagen der Gruppe-II einzu-
setzen, welche weniger als etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaffine umfassten. Schon
gar nicht sei der D2 entnehmbar, Phosphor-enthaltende Verbindungen in einer
Schmiermittelzusammensetzung einzusetzen in der Hoffnung, dass ein eventuel-
ler negativer Effekt auf die Dunnfilmreibung durch die Phosphor-enthaltende Ver-
bindung mittels eines mdglichst geringen (kleiner als 3 Gew.-%) Anteils an Tetra-

cycloparaffinen in der Olgrundlage kompensiert werden konne. Gerade in letzterer
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Erkenntnis liege das Verdienst der Erfinder der vorliegenden Erfindung. Der Fach-
mann entnehme der D5 keinen Hinweis, ausgerechnet solche Additive einzuset-
zen, die moglicherweise einen schadlichen Einfluss auf die Dunnfilmreibung ha-
ben kénnen, namlich Phosphor-enthaltende Verbindungen. Dem Fachmann habe
vielmehr aus seinem allgemeinen Fachwissen und auch aus dem Lehrbuch D2 ei-
ne Vielzahl weiterer mdglicher nicht Phosphor-enthaltender Alternativen als Additi-
ve zur Verfugung gestanden. Eine ,Einbahnstral’en-Situation“ sei somit ausge-

schlossen.

Die vorliegende Anmeldung zeige weiter, dass die Zugabe von Phosphor-enthal-
tenden Verbindungen zu Schmiermittelzusammensetzungen einen Einfluss auf die
Dunnfilmreibung habe. Unter Verwendung einer Olgrundlage der Gruppe 1l mit we-
niger als 3 Gew.-% Tetracycloparaffin (Olgrundlage C) wiirden bessere (verringer-
te) Dunnfilmreibungen der Schmiermittelzusammensetzung erzielt als mit Olgrund-
lagen der Gruppe Il mit tiber 3 Gew.-% Tetracycloparaffin (Olgrundlage A), siehe
Beispiel 2, Tabelle 2 der urspringlichen Beschreibung. Die vorliegende Erfindung
gebe dartiber hinaus dem Fachmann die Moglichkeit, unter Wahl einer Olgrundla-
ge mit niedrigem Tetracycloparaffingehalt und einer geeigneten Phosphor-enthal-

tenden Verbindung die Dunnfilmreibung noch weiter zu reduzieren.

Durch die Beschrankung auf Olgrundlagen der Gruppe Il sei zudem ein groRer Ab-
stand zu den Dokumenten D1, D3 und D4 geschaffen, welche Fischer-Tropsch-

Grunddle beschrieben.

Keine der Entgegenhaltungen kdnne auch den in den Verwendungsanspriichen
entsprechend der Hilfsantrage 4 und 5 genannten Effekt der Verringerung der
Dunnfilmreibung eines Fluids nahelegen oder gar offenbaren. Gemal} standiger
Rechtsprechung des Europaischen Patentamts (G2/88 und G6/88) sowie des
Bundesgerichtshofs (BGH Liedl 1961/62, 618, 636 - ,Holzzerspanvorrichtung®)
werde eine Erfindung dann als patentwirdig angesehen, wenn die Verwendung

fur einen ganz neuen technischen Zweck erschlossen werde oder ein bisher nur
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zufallig oder unbewusst erzielter Erfolg nunmehr bewusst und planméafRig erreicht
werden konne. Nach BGH-Holzzerspanvorrichtung mit Verweis auf BGH-R0Odel-
draht kénne unter bestimmten Voraussetzungen auch in der erstmaligen Entde-
ckung einer neuen Brauchbarkeit eine patentwirdige Erfindung gesehen werden.
Die neue Brauchbarkeit ergebe sich aus der erstmaligen Entdeckung der Abhéan-
gigkeit der Dunnfilmreibung vom Tetracycloparaffingehalt, der dazu verwendet
werden kénne, den negativen Einfluss von Phosphor-enthaltenden Verbindungen
zu kompensieren. Dabei beschranke sich die Brauchbarkeit (Funktion) der
Schmiermittelzusammensetzungen nicht auf die ledigliche Verwendung als
Schmiermittel als solches. Verschiedene Verwendungen stellten verschiedenste
Anspriche an das jeweilige Schmiermittel. So verlangten manche Schmiermittel
eine besonders hohe Oxidationsstabilitat, die z. B. lange Wechselzyklen zulasse,
wahrend andere Schmiermittel niedrige Hochtemperatur-Hochscherviskositaten
oder etwa hohe Grenzflachenreibung verlangten. Schlief3lich gebe es Schmiermit-
tel, die eine besonders hohe oder - wie hier - niedrige Dunnfilmreibung erforder-
ten. Die Verwendung eines Grunddls zur Erzielung geringer Dinnfilmreibung sei
somit neu gegenuber beispielsweise der Offenbarung der Verwendung eines
Grundoéls zur Erzielung verbesserter Oxidationsstabilitat, da sie die planmalige
und bewusste Formulierung fiir andere spezifische Schmiermittel-Anwendungen
ermdgliche. Vor diesem Hintergrund halte daher die Auslegung der Prifungsstelle

unter Berufung auf BPatG-Kaffeefiltertlite einer Prifung nicht stand.

Zudem gebe es keine Rechtfertigung dafiir, die absolute Neuheit von medizini-
schen Verwendungen anders zu beurteilen als die absolute Neuheit nichtmedizini-
scher Verwendungen. Fiur den Fall, dass der Senat den Antragen auf Erteilung
des Patents auch auf Grundlage der Hilfsantrage 4 oder 5 nicht stattgibt regt die
Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da die Mdglichkeit der Be-
anspruchung einer sogenannten ,zweiten nichtmedizinischen Verwendung“ ange-
sichts der betagten hdchstrichterlichen Entscheidung ,Holzzerspanvorrichtung®
und der Rechtskonvergenz mit der etablierten Entscheidungspraxis am Europai-

schen Patentamt eine hdchstrichterliche Klarung notwendig mache.
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In Vorbereitung der mindlichen Verhandlung hat der Senat auf die Druckschrift D6

hingewiesen.

(D6) MOORE, A.J.: The behaviour of lubricants in elastohydrody-
namic contacts. In: Proc. Instn. Mech. Engrs., Part J, 1997,
Vol. 211, S. 91-106.

In der mindlichen Verhandlung ist der Vertreter der Anmelderin auf Bedenken des
Senats gegen die Neuheit und teilweise auch gegen die ausreichende Offenba-
rung des jeweiligen Hauptanspruchs der Haupt- und Hilfsantrdge hingewiesen

worden.

Der Vertreter der Anmelderin ist der Auffassung, dass die Gegenstande der An-
spruchsfassungen nach Hauptantrag und Hilfsantrdgen urspringlich offenbart so-
wie gegeniber dem Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Ta-

tigkeit beruhen.

Der Vertreter der Anmelderin hat in der mindlichen Verhandlung vom

23. Januar 2014 den Antrag gestellt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
24. Februar 2011 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unter-

lagen zu erteilen:

Patentanspriiche 1 bis 24 gemald Hauptantrag, eingereicht am
19. April 2011, und mit den urspringlichen Beschreibungsseiten 1
bis 33, eingereicht am 21. August 2008,

hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 22 gemafR Hilfsan-

trag 1, eingereicht am 19. April 2011,
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weiter hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 25 gemaf Hilfs-
antrag 2, eingereicht am 19. April 2011,

weiter hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 24 gemal Hilfs-

antrag 3, eingereicht am 19. April 2011,

weiter hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 23 gemaf Hilfs-

antrag 4, eingereicht am 19. April 2011,

weiter hilfsweise mit den Patentanspriichen 1 bis 22 gemal Hilfs-
antrag 5, eingereicht am 18. September 2012.

Weiter hat der Vertreter der Anmelderin die Zulassung der Rechtsbeschwerde an-
geregt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und

zulassig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Grinden keinen Erfolg.

2. Als Fachmann ist ein diplomierter Chemiker zu sehen, welcher mehrjahrige Er-

fahrung in der Entwicklung von Schmierstoffen fir Maschinenteile besitzt.

Merkmalsanalyse

3. Die folgende Merkmalsanalyse strukturiert und gliedert die Merkmale der unab-
hangigen Patentanspriiche des Hauptantrags und der Hilfsantrage. Wenn nicht
anders angegeben, sind die Anderungen zum Hauptantrag kursiv hervorgehoben.

Die hochgestellten Ziffern geben die Nummer des jeweiligen Hilfsantrags an, ab
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dem eine Anderung erstmals in die Patentanspriiche aufgenommen wird. Die ins-

gesamt geanderten Merkmale sind unterstrichen.

4. Das Erzeugnis (A) von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag gliedert sich in die

folgenden Merkmale.
Al Schmiermittelzusammensetzung, umfassend:
A2 eine Olgrundlage
A2.1 der Gruppe-ll,
A2.1.1 welche weniger als 3 Gew.-% Tetracycloparaffine umfasst;
und

A3 eine Phosphor-enthaltende Verbindung.

Die Verwendungen entsprechend der Patentanspriche 21 bis 24 nach Hauptan-

trag sind auf den Patentanspruch 1 bezogen und beschreiben Verwendungen (B)
der Schmiermittelzusammensetzung des Hauptanspruchs. Zur Vereinfachung
werden die Verwendungsarten der Patentanspriiche 21 bis 24 mit kleinen Buch-
staben bezeichnet (21 mit a, 22, mit b, 23 mit ¢, 24 mit d).

B1 Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung nach ei-
nem der vorhergehenden Patentanspriiche der Schmiermit-

telzusammensetzung wahlweise

Ba2 zur Verringerung von Dunnfilmreibung eines Fluids zwischen

Oberflachen.

Bb2 zur Erhéhung von Kraftstoffeffizienz in einem Fahrzeug.
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Bc2 zum Schmieren von Motor, Getriebe oder Sammelgetriebe.

Bd2 zum Schmieren einer Maschine.

5. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag in
den Merkmalen A2.1.1 und A3.

A2 eine Olgrundlage
A2.1 der Gruppe-ll,
A2.1.1" welche weniger als etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaffine

umfasst; und

A3 eine Phosphor-enthaltende Verbindung,

A3.1!  welche zudem eine Metall-enthaltende ist.

Die nebengeordneten Patentanspriche 19 bis 22 entsprechen den Patentanspri-

chen 21 bis 24 des Hauptantrags.

6. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich in Merkmalsgrup-

pe A2 vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag.

A2? eine einzige Olgrundlage
A2.1 der Gruppe-ll,
A2.1.1 welche weniger als 3 Gew.-% Tetracycloparaffine auf-

weisen;

Der Patentanspruch 21 ist identisch mit dem Patentanspruch 21 des Hauptantrags
und der Patentanspruch 22 ist identisch mit dem Patentanspruch 22 des Hauptan-
trags, jeweils mit der Mal3gabe, dass die Merkmale von Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag explizit genannt sind, weshalb kein Bezug mehr auf einen anderen

Patentanspruch erfolgt. Der Patentanspruch 23 entspricht dem Patentanspruch 23
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des Hauptantrags, der Patentanspruch 24 dem Patentanspruch 24 des Hauptan-
trags.

Der Patentanspruch 25 lautet im Unterschied zum Hauptantrag wie folgt
B1 Verwendung einer Schmiermittelzusammensetzung nach
einem der vorhergehenden Patentanspriiche der Schmier-

mittelzusammensetzung

Ba2® zur Verringerung der Dunnfilmreibung eines—Fiuids—zwi-

7. Die Anspruchsfassung des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 3 ist identisch

mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2. Die Patentanspriiche 21 bis 24 nach

Hilfsantrag 3 entsprechen den Patentansprichen 21 bis 24 nach Hauptantrag.

8. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 gliedert sich in die folgenden Merkma-

le. Dieser Verwendungsanspruch (C) ist im Vergleich zu den Verwendungsanspru-

chen (B) neu formuliert.
C1 Verwendung einer Olgrundlage
Cl1.1 der Gruppe-ll,
C1.1.1 welche weniger als 3 Gew.-% Tetracycloparaffine umfasst,

C2 in einer Schmiermittelzusammensetzung

C3 zur Verringerung der Duannfilmreibung eines Fluids zwi-

schen Oberflachen,

C4 wobei das Fluid von Merkmal C3 die Schmiermittelzusam-

mensetzung umfasst.
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Der Patentanspruch 23 nach Hilfsantrag 4 gliedert sich in die folgenden Merkmale.
Auch dieser Verwendungsanspruch (D) ist neu formuliert.

D1 Verwendung einer Olgrundlage nach einem der vorherge-
henden Patentanspriiche in einer Schmiermittelzusammen-
setzung

D2 zur Erh6hung von Kraftstoffeffizienz in einem Fahrzeug.

9. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Patentan-

spruch 1 nach Hilfsantrag 4 wie folgt:

C1 Verwendung einer Olgrundlage;
Cl1 der Gruppe-II,
C1.1.1° welche weniger als etwa 3 Gew.-% Tetracycloparaffine

umfasst;

C2 in einer Schmiermittelzusammensetzung,

C2.1°>  welche eine Phosphor-enthaltende Verbindung enthalt,

C3 zur Verringerung der Dunnfilmreibung eines Fluids zwi-

schen Oberflachen,

C4 wobei das Fluid von Merkmal C2 die Schmiermittelzu-

sammensetzung umfasst.

Der Patentanspruch 22 nach Hilfsantrag 5 entspricht dem Patentanspruch 23 nach

Hilfsantrag 4.
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Zur Zulassigkeit der Anderungen

10. a) Der geltende Patentanspruch 1 nach Hauptantrag geht hervor aus dem ur-
sprunglichen Patentanspruch 1 in Verbindung mit Abs. [0015] der Beschreibung
(Merkmal A2.1) und dem urspringlichen Patentanspruch 2 (Merkmal A3). Die Pa-
tentanspriche 2 bis 20 entsprechen den urspringlichen Patentansprichen 3 bis
21.

b) In Patentanspruch 2 wurde der ursprunglich offenbarte Begriff ,Amylsaurephos-
phat* auf Vorschlag der Prufungsstelle in ,Amylalkoholphosphat® geandert. In
Abs. [0027] der urspringlichen Beschreibung werden in Verbindung mit
Abs. [0025] und [0026] Phosphorsaureester offenbart, welche aus der Reaktion
von P2Xs (X = O, S) mit einer Hydroxyverbindung, u. a. Amylalkohol (1-Pentanol),
hergestellt werden. In den englischsprachigen Anmeldeunterlagen wird urspring-
lich die Bezeichnung ,amyl acid phosphate” (entsprechend dem ,phosphoric acid
pentyl ester’) verwendet, welche nach Kenntnis des Senats fachublich ist. Die
hierfur fachubliche deutschsprachige Bezeichnung ist aus Sicht des Senats ,Phos-
phorsdure-amylester, ,Phosphorsaure-pentylester®, ,Pentyldihydrogenphosphat®,
»<Amylphosphat® oder auch ,Amylsaurephosphat”. Die jetzige Bezeichnung ,Amyl-
alkoholphosphat® kann zwar unter Ruckgriff auf die Beschreibung ausgelegt wer-
den, wird jedoch nach Kenntnis des Senats weder als ,Amylalkoholphosphat®

noch als ,amyl alcohol phosphate® in der Fachliteratur verwendet.

c) Die Patentanspriiche 21 bis 24 nach Hauptantrag basieren auf den urspringli-
chen Patentanspriichen 26 bis 29 und sind jeweils in Verwendungsanspriche um-

formuliert.

11. a) Das Merkmal A3.1* von Hilfsantrag 1 entspricht dem urspriinglichen Unter-

anspruch 4.
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b) Das Merkmal A2? von Hilfsantrag 2 und Hilfsantrag 3 soll sich auf Abs. [0015]
der Beschreibung stutzen (Schriftsatz vom 22. Oktober 2010, S. 2, Abs. 1). In die-
sem Absatz wird offenbart, dass ,die Olgrundlage [...] jedwede in die Gruppen |
bis V kategorisierte Olgrundlage sein [kann]“ und ,in einer Ausfihrungsform [...]
die Olgrundlage eine Olgrundlage der Gruppe Il [ist]. Nun sollen aber nach
Abs. [0120] der Beschreibung Einzahlformen — wie ,ein“ oder ,die“ — Mehrzahlbe-
zugnahmen einschlielen. Dementsprechend ware Abs. [0015] der Beschreibung
keineswegs ausschlieRlich so zu interpretieren, dass die einzige Olgrundlage eine
der Gruppe Il sei. Vielmehr muss dieser Absatz auch in dem Sinn verstanden wer-
den, dass neben der Olgrundlage der Gruppe Il auch weitere Olgrundlagen vor-
handen sein kénnen. Zwar sollen in Beispiel 1 (Abs. [0107]-[0110]) und den ande-
ren Beispielen Olgrundlagen der Gruppe Il verwendet werden, jedoch ist es dem
Erfinder zum Zeitpunkt der Anmeldung offensichtlich nicht auf eine ,einzige® Ol-
grundlage angekommen, sonst ware die in Abs. [0120] bewusst genannte Relati-
vierung nicht erfolgt. Der Senat sieht daher das Merkmal ,einzige Olgrundlage*“ als

nicht offenbart an.

Wegen der offenen Anspruchsfassung bezieht sich aus Sicht des Senats das
Merkmal des Gehalts der Tetracycloparaffine nicht ausschlieRlich auf Olgrundla-
gen der Gruppe Il. Der Gehalt an Tetracycloparaffinen kann sich auch auf die Ol-
grundlage als solche beziehen, welche (unter anderem) eine Olgrundlage der
Gruppe Il enthalt.

c) Der Verwendungsanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 entspricht in den Merkma-
len C1, C1.1.1, C2, C3 und C4 der sinnkorrekten Umformulierung des ursprungli-
chen Verfahrensanspruchs 26 (mit der in Abschnitt Il.11.c genannten Einschran-
kung zu Merkmal C1.1.1). Das Merkmal C1.1 entspricht dem Merkmal A2.1.

Patentanspruch 23 nach Hilfsantrag 4 leitet sich ab vom urspriinglichen Patentan-

spruch 27.
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d) Das Merkmal C2.1° nach Hilfsantrag 5 entspricht Merkmal A3 und ist mit dem
urspringlichen Patentanspruch 2 offenbart.

Die Kombination der Merkmale C1.1.1°, C2.1° und C3 sieht der Senat als nicht ur-
sprunglich offenbart an. Die Tabelle 2 auf S. 30 der Beschreibung, auf welche sich
die Anmelderin in diesem Zusammenhang beruft, zeigt aus Sicht des Senats nicht
zwingend, dass der negative Einfluss durch eine Phosphor-enthaltende Verbin-
dung in Gruppe-ll Grunddlen auf die Dunnfilmreibung durch den geringen Anteil
von  Tetracyloparaffinen kompensiert  wird (val. Schriftsatz vom
18. September 2012, S. 8 auf 9). So weist die Olgrundlage A mit 3,33 Gew.-% Te-
tracyloparaffinen einen Dunnfilmreibungskoeffizienten von 0,066 auf. Nach Zusatz
von 0,4 Gew.-% Phosphonat verringert sich dieser auf 0,055. Dagegen ist der
Dunnfilmreibungskoeffizient der Olgrundlage C mit 1,57 Gew.-% Tetracyloparaffi-
nen bei 0,030. Nach Zusatz von 0,4 Gew.-% Phosphonat erh6éht sich der Dunn-
filmreibungskoeffizient auf 0,035. Sinngemales ist bei dem nicht naher spezifizier-
ten Zusatz ,AAP“ zu beobachten. Es erfolgt also aus Sicht des Senats eine gegen-
seitige Beeinflussung zwischen den Phosphor-enthaltenden Verbindungen und
den Tetracycloparaffinen, welche bei einem Zusatz von mehr als 0,4 % AAP bzw.
mehr als 0,4 % Phosphonat auch dazu fihren mag, dass die absoluten Dunnfilm-
reibungskoeffizienten der Olgrundlage C héher sind als diejenigen der Olgrundla-
ge A, bei gleicher Konzentration an Phosphor-enthaltender Verbindung. Die positi-
ve Beeinflussung eines niedrigen Gehalts an Tetracycloparaffinen, egal welche
Phosphor-enthaltende Verbindung in welcher Menge zugesetzt wird, vermag der

Senat aus diesen Messdaten nicht abzuleiten.

Auslegung verschiedener Begriffe

12. Der Begriff ,Dunnfilmreibung zwischen Oberflachen® Iasst zunachst offen, wie

dick der Film ist. Hierzu gibt auch die Beschreibung keinen Hinweis. Lediglich der
nachveroffentlichten Druckschrift AC-1 sind die von der Anmelderin behaupteten

Unterschiede zwischen Grenzflachenreibung (,Boundary Friction Coefficient®),
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Dunnfilmreibung (,Thin-Film Friction Coefficient®) und Viskositat bzw. Dickfilmrei-
bung (,High Temperature High Shear Viscosity“) zu entnehmen. Die Dicke des
dinnen Films wird in AC-1 ein Mal mit 118 nm angegeben (AC-1: S. 4, vorletzter
Absatz). Nach Angaben der Anmelderin soll die anmeldungsgemal3e Dicke im Be-
reich von etwa 50 bis 200 nm liegen (Schriftsatz vom 19. April 2011, S. 4, Z. 2),

was jedoch nicht aus den Anmeldeunterlagen zu entnehmen ist.

Entsprechend der urspriinglichen Unterlagen lassen sich die erfindungsgemafen
Schmiermittelzusammensetzungen in Motoren, Getrieben, Sammelgetrieben oder
beliebigen Maschinen einsetzen (vgl. urspringliche Patentanspriche 28 und 29
sowie Abs. [0104] und [0105]). Die erfindungsgemaflen Schmiermittelzusammen-
setzungen werden also nicht ausschlieBlich zu dem Zweck der ,verringerte[n]
Dunnfilmreibung und erhohte[n] Kraftstoffwirtschaftlichkeit” eingesetzt (vgl.
Abs. [0006]). Sofern jedoch erfindungsgemalie Zusammensetzungen in passge-
nau gefertigten Maschinenteilen zum Schmieren und zur Verringerung der Rei-
bung eingesetzt werden, werden sie aus Sicht des Senats in einer ,dinnen”
Schicht zwischen zwei Oberflachen verwendet. Werden im Stand der Technik
dann gleiche Schmiermittel in gleicher Weise verwendet, erfolgt diese Verwen-
dung zwangslaufig ebenso in einer ,dinnen” Schicht. Gleich formulierte Schmier-
mittelzusammensetzungen fiihren bei gleicher Verwendung jedenfalls zu einer

gleichen Wirkung.

Grundsatzlich ist der Einfluss der Dicke eines Films auf das rheologische Verhal-
ten einer Flussigkeit bekannt. So beschreibt die D6, dass aus dem Verhalten von
dinnen Filmen (D6: < 100 nm, Abschnitt 4.2, S. 102) am besten Rickschlisse auf
das tatsachliche Verhalten von Schmiermitteln in Motoren gezogen werden kén-
nen (vgl. D6: Abstracti. V. m. S. 92, linke Sp., Abs. 2 sowie Abschnitt 4.2, S. 102).
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13. Olgrundlagen der Gruppell weisen entsprechend der Anmeldung
(Abs. [0005]) mehr als 90 % gesattigte Kohlenwasserstoffe, weniger als 0,03 %
Schwefel und einen Viskositatsindex im Bereich von 80 bis < 120 auf. Diese Anga-
ben stimmen Uberein mit der Definition des American Petroleum Institute (API).
Entsprechend dieser Definition werden Gruppe |l Grunddle hergestellt durch ,hy-

drocracking and solvent or catalytic dewaxing processes".

Die vom American Petroleum Institute vorgenommene Einteilung der Olgrundla-
gen erfordert eine Erlauterung zu den Zusammensetzungen der Olgrundlagen an-
derer Gruppen. Olgrundlagen der Gruppe | weisen weniger als 90 % geséttigte
Kohlenwasserstoffe und/oder mehr als 0,03 % Schwefel sowie einen Viskositatsin-
dex zwischen 80 und 120 auf. Olgrundlagen der Gruppe Il weisen mehr als 90 %
gesattigte Kohlenwasserstoffe, weniger als 0,03 % Schwefel sowie einen Viskosi-
tatsindex Uber 120 auf. Bei Olgrundlagen der Gruppe IV handelt es sich um Poly-
alphaolefine (PAO; vgl. Abs. [0108], Tabelle 1 der urspringlichen Beschreibung).
Der Viskositatsindex beschreibt die Temperaturabhangigkeit der kinematischen
Viskositat (m? s™') eines Schmierdls, aber nicht dessen tatséchliche Viskositat. Ole
mit einem niedrigen Viskositatsindex zeigen eine starkere temperaturabhéngige

Viskositatsanderung als solche mit einem hohen Viskositatsindex.
Zur Patentfahigkeit der Gegenstande der Patentanspriiche

14. Da es Merkmal A2? an der urspriinglichen Offenbarung mangelt (vgl. Ab-
schnitt 11.11.b), ist jeweils der Patentanspruch 1 nach Hilfsantragen 2 und 3 nicht

patentfahig.

15. Uber die vorstehend aufgezeigten Formalméangel hinaus sind die Patentan-
spriche nach Hauptantrag und Hilfsantragen nicht gewahrbar, da ihre Gegenstan-

de entweder nicht neu sind oder nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.
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16. Die Aufgabe soll gemald Beschreibung darin liegen, ein Schmiermittel bereitzu-
stellen, welches nicht teuer ist und eine verringerte Dunnfilmreibung hat und/oder
zu einer erhodhten Kraftstoffwirtschaftlichkeit fihrt (Abs. [0006]).

Laut Schriftsatz des Vertreters der Anmelderin vom 18. September 2012 und den
Ausfuhrungen in der miundlichen Verhandlung bestehe die Aufgabe darin, geeig-
nete Grundéle zu finden, um eine Schmiermittelzusammensetzung, die eine Phos-
phor-enthaltende Verbindungen enthélt, mit einer moéglichst niedrigen Dunnfilmrei-
bung fur die Anwendung als beispielsweise Motor-, Getriebe- oder Transmissions-
getriebeschmiermittel bereitzustellen (S. 7, Abs. 2). Aufgrund der von den Erfin-
dern der vorliegenden Anmeldung erstmals aufgefundenen Korrelation zwischen
Tetracycloparaffingehalt des Grundols und Dunnfilmreibung, auch in Schmiermit-
telzusammensetzungen, die Phosphor-enthaltende Verbindungen enthalten, kon-

ne diese Aufgabe erstmals gezielt gelost werden (S. 7, Abs. 2).

Wie bereits in Abschnitt I1.11.d ausgefihrt sieht der Senat die Offenbarung der mit
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 vorgenommenen Kombination der Merkma-
le C1.1.1° C2.1° und C3 als nicht urspriinglich offenbart an. Der Zusatz einer
Phosphor-enthaltenden Verbindung ist jedenfalls — schon nach eigenem Bekun-
den der Anmelderin (vgl. Abs. [0112], Satz 3 der urspringlichen Beschreibung) —
eine fachibliche MaRnahme, welche aus Sicht des Senats damit im Belieben des
Fachmanns liegt, so dass sich eine erfinderische Tatigkeit mit Hilfe der offenbarten

experimentellen Daten daraus nicht ableiten l&sst.

Zum Hauptantrag

17. Die Gegenstdnde der Patentanspriche 1, 23 und 24 nach Hauptantrag sind

nicht neu gegeniber der Schmiermittelzusammensetzung der D1.
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Die Druckschrift D1 beschreibt die Herstellung eines Schmiermittels durch Fi-

scher-Tropsch-Synthese unter Verwendung von Synthesegas (CO und H) welche
zu einem Produktstrom (,product stream®) flhrt, d. h. zu den tblichen aus der Fi-
scher-Tropsch-Synthese fiilhrenden Produkten (Alkane, Alkene, Alkohole, Oxopro-
dukte). Aus dem Produktstrom werden Paraffin-Wachse isoliert, welche weniger
als 30 ppm Stickstoff und Schwefel zusammen und weniger als 1 % Sauerstoff
aufweisen. Diese Paraffine werden einem Wachsausschmelzen (Wachsentfernen)
unterzogen (,dewaxing®), im Speziellen einem Wachsausschmelzen unter Hydro-
isomerisierung (,hydroisomerization dewaxing“), wodurch ein isomerisiertes Ol
entsteht. Dieses isomerisierte Ol wird dem Prozess des ,Hydrofinishings* unterzo-
gen. Das heif3t, das Produkt wird mit Wasserstoff behandelt, um es abzusattigen.
AbschlieRend wird das Ol mit mindestens einem Schmieréladditiv geblendet. Das
Ol weist dementsprechend einen geringen Anteil an Molekiilen mit einer aromati-
schen Funktion auf. Der Anteil an Monocycloparaffinen ist hoch, derjenige an Mul-
ticycloparaffinen niedrig (vgl. D1: S. 1, Z. 7-23). Damit sind die Merkmale A1 und
A2 sowie die Merkmale C1 und C2 aus der D1 bekannt.

Mit anderen Worten entsteht aus diesem Prozess ein hochgesittigtes Ol (Sétti-
gungsgrad Uber 95 %; vgl. D1: S. 24, Z. 30-32), welches einen Schwefel-Gehalt
kleiner als 30 ppm (0,003 %) hat. Sein Viskositatsindex ist hoch (D1: S. 1, Z. 28)
und liegt bei grofer als 137 bzw. 147 (vgl. D1: S. 33, Z. 5-12). Es durfte sich dem-
nach um eine Olgrundlage der Gruppe Il handeln (mehr als 90 % gesattigte Koh-
lenwasserstoffe, weniger als 0,03 % Schwefel und einen Viskositatsindex im Be-

reich > 120, hergestellt z. B. durch Hydroisomerisierung).

Multicycloparaffine sind nicht erwiinscht, da sie den Viskositatsindex erniedrigen,
die Oxidationsstabilitat verringern und die Noack Volatilitdt erhdhen (zur Definition
der Noack Volatilitat vgl. D1: S. 35, Z. 6-20). Bevorzugt enthalten die Olgrundlagen
der D1 mehr als 10 Gew.-% Monocycloparaffine und weniger als 0,1 Gew.-% Mul-
ticycloparaffine (D1: S. 30, Z. 8-12), also auch weniger als 0,1 Gew.-% Tetracyclo-
paraffine, welche explizit genannt sind (D1: S. 29, Z. 26-32).
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Die fertigen Produkte kénnen mit anderen Olgrundlagen, u. a. konventionellen Ol-
grundlagen der Gruppe Il, verschnitten werden (S. 14, Z. 1-10 // Merkmale A2.1,
C1.1). Uber deren Gehalt an Multicycloparaffinen wird keine Aussage getroffen.
Da sich aus Sicht des Senats die Merkmale A2.1.1 bzw. A2.1.1% und C1.1.1 bzw.
C1.1.1° auch auf die Olgrundlage als solche beziehen kénnen (vgl. Abschnitt
[1.11.b), ist auch Merkmal A2.1.1 bzw. C1.1.1 durch die D1 vorbeschrieben. Zu-
mindest aber lag nahe, durch die Zugabe von Olgrundlagen der Gruppe |l den Ge-
halt an Multicycloparaffinen nicht zu erhéhen. Auch die Zugabe von u. a. Phospha-
testern wird zur Modifizierung der Eigenschaften des Schmiermittels angeregt
(S. 14, Z. 1-10 // Merkmale A3, C2.1°).

Das Schmiermittel kann u. a. fir Automobile, Diesel-Motoren, Erdgas-Motoren,
Achsen oder Getrieben verwendet werden (D1: S. 2, Z. 3-6 // Merkmale B1, Bc2,
Bd2).

Damit sind alle Merkmale (A1, A2, A2.1, A2.1.1, A3, B1, Bc2, Bd2) der Gegen-
stande der Patentanspriche 1, 23 und 24 nach Hauptantrag aus der D1 bekannt.
Zumindest aber lag es bei der Bereitstellung eines Blends mit Olgrundlagen der
Gruppe Il nahe, solche mit einem geringen Gehalt an Monocycloparaffinen zu ver-
wenden und fachibliche Phosphatester hinzuzugeben, so dass die Gegenstande
der Patentanspruche 1, 23 und 24 nach Hauptantrag gegenuber der D1 auch nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen.

Dartiber hinaus sind die Merkmale A2.1.1%, C1, C1.1.1, C1.1.1°, C2 und C2.1° der

Hilfsantrage aus der D1 bekannt.
Zu den Hilfsantragen

18. Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit der Hilfsantrage sind neben der Druck-
schrift D1 die Druckschriften D2, D4 und D5 wesentlich.
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19. Entsprechend dem Lehrbuch D2 werden in hohem Mal3e insbesondere Zink-
dialkydithiophosphate als Oxidationsinhibitoren fiir Motoréle verwendet (vgl. D2:
S. 83, linke Sp., Abschnitt ,Schwefel-Phosphor-Verbindungen®). Zinkdialkyldithio-
phosphate spielen auch entsprechend dem Ubersichtsartikel D6 bei Schmiermit-
telzusammensetzungen eine entscheidende Rolle im Oberflachenschutz (D6:
S. 103, Abschnitt 5). Phosphate und Thiophosphate werden in verschiedensten
Variationen und Kombinationen auch als Detergentien verwendet (vgl. D2: S. 92,
rechte Sp., Abschnitt ,Phosphate, Thiophosphate, Phosphonate, Thiophosphona-
te). Auch wirken organische Phosphorverbindungen als Hochdruckadditive (vgl.
D2: S. 96, rechte Sp., Abschnitt ,Phosphorverbindungen®). Insgesamt ist der Ein-
satz von Phosphor-enthaltenden Verbindungen in der Formulierung von Schmier-
mitteln fachiiblich (Merkmale A3 und A3.1' sowie C2.1°).

20. Die Druckschrift D4 beschreibt Schmiermittel welche aus einem Blend beste-

hen von 10 bis 80 Gew.-% Fischer-Tropsch Grunddl (ublicherweise Olgrundlagen
der Gruppe llII; vgl. D4: [0115]) und 20 bis 90 Gew.-% Petroleum-basiertes Grund-
6l ausgewahlt aus Olgrundlagen der Gruppe Il oder Gruppe lll oder Mischungen
davon (D4: [0008], [0118] // Merkmale Al, A2, A2.1 sowie C1, C1.1, C2). In der
Schmiermittelmischung soll der Gehalt an Multicycloparaffinen im Fischer-Tropsch
Grundél —und damit auch an Tetracycloparaffinen (vgl. D4: [0109]) — kleiner als
0,1 Gew.-% und derjenige an Monocycloparaffinen gréRer als 10 Gew.-% sein
(D1: [0110] und Patentanspruch 9 // Merkmale A2.1.1 bzw. A2.1.1* sowie C1.1.1,
C1.1.1° — zumindest nahe gelegt). Dies soll das Schmiermittel stabiler gegeniiber
Oxidation machen (D4: [0107]). Es wird insbesondere als Getriebe6l eingesetzt
(D4: [0001] // Merkmale B1, Bc2, Bd2).

Damit sind die Merkmale A1, A2, A2.1, A2.1.1, A2.1.1%, B1, Bc2, Bd2, C1, C1.1,
C1.1.1, C1.1.1° C2 aus der D4 bekannt. Es fehlt jedoch in der D4 die Erwéhnung
einer Phosphor-enthaltenden Verbindung (Merkmal A3), wobei jedoch tbliche Ad-

ditive zusatzlich zu einem ,pour point depressant (Pourpoint-Erniedriger; der
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Pourpoint ist die Temperatur eines Mineralbles, bei der eine Probe beim Abklhlen
unter bestimmten Bedingungen eben noch fliel3t) verwendet werden (D4: [0139]).

21. Die Druckschrift D5 beschreibt eine Schmiermittelzusammensetzung, welche

eine Hauptmenge an Grundol aufweist, welches weniger als 40 Gew.-% Alkylcy-
cloparaffine enthalt und eine geringfiigige Menge an mindestens einem Diarylamin
(D5: [0001] // Merkmal A1, C2). Gemal3 den Beispielen von Abschnitt [0042] der
D5 enthalt das Schmiermittel eine Olgrundlage der Gruppe | oder Il. Die Beispie-
le C bis H betreffen ausschlieRlich Gruppe-Il Grundéle (Merkmale A2, A2?, A2.1
sowie C1, C1.1), welche mit 0,25 bis 0,50 Gew.-% Diphenylamin (DPA) gemischt
wurden. Deren Tetracycloparaffingehalt liegt maximal bei 2,8 Gew.-% (Merk-
mal A2.1.1 sowie C1.1.1, C1.1.1°). Zudem zeigt das Vergleichsbeispiel F, dass bei
einem Tetracycloparaffingehalt Uber etwa 2 Gew.-% die Schmiermittel hdhere
dTAN-Werte im GMOT-Test haben (D5: [0043]. Der dTAN-Wert bezeichnet den
Unterschied der ,Total Acid Number® (TAN, Gesamtsaurezahl) zwischen einem fri-
schen Schmiermittel und einem Schmiermittel nach 32.000 Schalt-Zyklen vom ers-
ten in den vierten Gang eines Automatikgetriebes (D5: [0038]). Dies zeigt, dass
die Oxidationsstabilitat gemessen als Gesamtsaurezahl bei einem Schmiermittel

besser ist, je weniger Tetracycloparaffine dieses aufweist (vgl. auch D5: [0021]).

Die Schmiermittelzusammensetzung kann zudem mindestens ein Additiv enthal-
ten (D5: [0030]). Sie wird z. B. eingesetzt fir Automatikgetriebe, Handgetriebe, als
Getriebedl oder Motordl (D5: [0001] // Merkmale B1, Bc2, Bd2).

Es sind daher die Merkmale A1, A2, A2%, A2.1, A2.1.1, A2.1.1%, B1, Bc2, Bd2,
C1,C1.1,C1.1.1, C1.1.1°% C2 aus der D5 bekannt.
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22. Ein Fachmann, der ausgehend von der D5 vor die objektive Aufgabe gestellt

ist, das dort beschriebene Schmiermittel bereitzustellen, welches entweder zusatz-
lich zu dem dort beschriebenen Aminen als Antioxidationsmittel (D5: [0024] oder
anstelle dieser Amine ein anderes Antioxidationsmittel verwendet, wird zumindest
ein fachibliches, aus Lehrbiichern bekanntes Metallsalz von Thiophosphorsaure-
ester-Verbindungen, insbesondere Zinkdialkyldithiophosphat, einsetzen (vgl. D2:
S. 83, linke Sp., Abschnitt ,Schwefel-Phosphor-Verbindungen® // D6: S. 103, lin-
ke Sp., Abschnitt 5). Zinkdialkyldithiophosphat ist entsprechend der Offenbarung
der Anmelderin, die haufigste in Motordlen gefundene Phosphorverbindung (vgl.
urspringliche Beschreibung, Abs. [0112]).

Damit gelangt der Fachmann ausgehend von der in der D5 beschriebenen Lehre,
auf niedrige Tetracycloparaffingehalte zu achten (am besten Gehalte unterhalb
von 2 Gew.-%; vgl. D5: [0043], Satz 3), allein schon dann, wenn er ein dort be-
schriebenes Schmiermittel fachiblicherweise mit Additiven bereitstellt, zu einer
Schmiermittelzusammensetzung mit allen Merkmalen A1, A2, A2?, A2.1, A2.1.1,
A2.1.1%, A3, A3.1%, allen Merkmalen B1, Bc2, Bd2 sowie allen Merkmalen C1,
C1.1, C1.1.1, C1.1.1° C2, C2.1° ohne erfinderisch tatig werden zu miissen.

Folglich beruhen die Gegenstande der Patentanspriche 1, 21 und 22 nach Hilfs-
antrag 1, die Gegenstande der Patentanspriiche 1, 23 und 24 nach Hilfsantrag 2
und die Gegenstande der Patentanspriiche 1, 23 und 34 nach Hilfsantrag 3 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

23. Die unabhangigen Patentanspriche nach Hilfsantragen 4 und 5 sowie die Pa-
tentanspriche 21 und 22 nach Hauptantrag beschreiben die Verwendung einer

Olgrundlage in einer Schmiermittelzusammensetzung mit der Wirkung einer Ver-
ringerung der DUnnfilmreibung (jeweils Patentanspruch 1 der Hilfsantrdge 4 und 5
bzw. Patentanspruch 21 nach Hauptantrag) bzw. einer Erh6hung von Kraftstoffeffi-
zienz (nebengeordnete Patentanspriiche 23 bzw. 22 der Hilfsantrage 4 und 5 bzw.

Patentanspruch 22 nach Hauptantrag).
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Aus Sicht des Senats fuhrt der Einsatz der aus der D1, D4 oder D5 bekannten
Schmiermittelzusammensetzungen (Merkmale B1, C1, C1.1, C1.1.1, C1.1.1° C2)
zwangslaufig zu den Merkmalen Ba2 bzw. C3 (Verringerung der Dunnfilmreibung)
und Bb2, C4 bzw. D2 (Erh6hung von Kraftstoffeffizienz). Die dort beschriebenen
Ole sollen explizit auch als Motoréle eingesetzt werden. Ziel der Verringerung des
Gehalts an Tetracycloparaffinen ist zwar eine erhohte Oxidationsstabilitat. In Moto-
ren herrschen aber an vielen Stellen, z. B. zwischen Kolben und Zylinder, sehr ge-
ringe — also diinne — Abstande. Wird dort ein aus der D1, D4 oder D5 bekanntes
Schmiermittel eingesetzt, fuhrt dies zwangslaufig zu einer Verringerung der Dinn-
filmreibung (Merkmal C3), zu einer Erh6hung der Kraftstoffeffizienz (Merkmal D2)

oder zu weiteren vom Fachmann noch nicht erkannten Vorteilen.

Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche des Hilfsantrags 4 sind da-
her nicht neu jeweils gegenuber den Druckschriften D1, D4 oder D5. Die Gegen-
stande der Patentanspriiche 21 und 22 nach Hauptantrag sowie die Gegenstande
der unabhéngigen Patentanspriche nach Hilfsantrag 5 sind nicht neu gegeniber
der Druckschrift D1. Ferner beruhen die Gegenstande der unabh&ngigen Patent-
anspruche nach Hilfsantrag 5 bzw. die Gegenstande der Patentansprtiche 21 und
22 nach Hauptantrag gegeniber der D5 in Verbindung mit der D2 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit, da —wie in Abschnitt 11.22 gezeigt — die Merkmale A3
bzw. C2.1° firr einen Fachmann nahegelegen haben, zumal mit ihm kein weiterge-
hender technischer Effekt belegt ist (vgl. Abschnitt 11.15).

Das nachtragliche Auffinden der technischen (physikalischen) Zusammenhéange,
die der Wirkung eines Schmiermittels zugrunde liegen, offenbart keine neue Lehre
zum technischen Handeln, wenn die (bekannten) Zusammensetzungen in der be-
kannten, hier sogar Ublichen Art und Weise, als Schmiermittel eingesetzt werden
(vgl. zu Arzneimittelerfindungen: BGH GRUR 2014, 54 — Fettsduren). Dies ent-
spricht dann keiner neuen Verwendung eines bekannten Gegenstandes fur einen
neuen Zweck, sondern der bekannten Verwendung eines bekannten Gegenstan-

des. Die erstmalige Formulierung einer (weiteren) Wirkung eines bekannten Er-
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zeugnisses, die nicht zugleich eine weitere Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeug-
nisses aufzeigt, sondern gerade die bekannte Brauchbarkeit betrifft, kann nicht un-
ter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder Verwendungserfindung schutzfahig
sein (vgl. BPatGE 41, 202 - Kaffeefiltertliite; Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 1,
Rn. 135).

Die Ausfuhrungen der Anmelderin, die meint, eine neue Verwendung aufgezeigt
zu haben, vermdgen den Senat hingegen nicht zu Uberzeugen. Zwar werden an
Schmiermittel unterschiedliche Anforderungen gestellt, wobei Schmiermittelpro-
dukte nicht nur z. B. nach der Art ihrer Zusammensetzung oder Gewinnung (z. B.
Mineral6l, Teilsynthetikél und Synthetikél) und ihren eigentlichen Verwendungen
(Motorol, Getriebedl, Kettendl, etc.) sondern auch nach ihren Eigenschaften bzw.
Wirkungen in verschiedene Arten oder Kategorien eingeteilt werden konnen (z. B.
Leichtlaufole, Longlife-Ole, oxidationshemmende Schmiermittel, Schmiermittel zur
Drehmomentibertragung). Dabei mdgen die letztgenannten Schmier6l-,Arten®
zwar unterschiedliche Eigenschaften haben und sich dementsprechend fir be-
stimmte ,Einsatzzwecke" besser oder schlechter eignen. Innerhalb dieser Einsatz-
zwecke werden sie aber stets nur im Rahmen der gleichen und langst bekannten

Verwendung (bzw. Funktion) eingesetzt, namlich z. B. als Motorschmiermittel.

Der Verwender wird die oben genannten verschiedenen Eigenschaften zwar bei
der Auswahl des Produkts bertcksichtigen und mdglicherweise eine Auswahl zu-
gunsten eines bekannten Motoroéls treffen, dem neuerdings nach den Erkenntnis-
sen der Anmelderin besonders gute Dunnfilmeigenschaften zugeschrieben wer-
den. Er wird es jedoch nach wie vor nur in der bekannten Weise als Motorschmier-
mittel verwenden, d. h. beim Olwechsel in den Motor einfiillen und sodann das
Fahrzeug in Betrieb nehmen. Die eigentliche Verwendung eines “Schmiermittels
zur Verringerung der Dunnfilmreibung® unterscheidet sich in nichts von der be-
kannten Verwendung. Dies wirde selbst dann gelten, wenn die Erkenntnis einer
neuen positiven Eigenschaft (hier: besonders gute Dunnfilmschmierung) eine vari-

ierte Verwendungsweise nahelegt, z. B. haufigere Kaltstartfahrten, ziigige Berg-
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fahrten oder Ahnliches. Denn auch diese ,Verwendungsweisen® liegen nur inner-
halb der bekannten typischen Verwendung eines Motorschmiermittels. Die Argu-
mentation der Anmelderin wiirde dagegen darauf hinaus laufen, aus jeder (positi-
ven) Eigenschaft eines bekannten Produkts eine eigene Verwendungsart zu fol-
gern, was zu einer Zersplitterung des Begriffs ,Verwendung® und damit zur Ent-

wertung der Patentkategorie der Verwendungserfindung fuhren wirde.

24. Auf die echten Unteranspriche der jeweiligen Antrage brauchte bei dieser
Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden; sie teilen das Schicksal des
Patentanspruchs 1, auf den sie riickbezogen sind, da die Anmelderin die Erteilung
eines Patents erkennbar nur im Umfang der vorliegenden Patentanspruchsatze
begehrt hat (vgl. BGH v. 27.Juni 2007 -XZB6/05, GRUR 2007,
862 - Informationsubermittlungsverfahren Il;  Fortfthrung von BGH .
26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheiz-
gerat).

Zur Frage der Zulassung der Rechtsbeschwerde

25. Der Senat sieht davon ab, die von der Anmelderin angeregte Rechtsbeschwer-
de zuzulassen. Ein Grund fur die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 100
Abs. 2 Nr. 1 oder 2 PatG liegt nicht vor. Insbesondere betrifft die von der Anmelde-
rin aufgeworfene und vom Senat entschiedene Frage, ob hier eine patentfahige
neue Verwendung im Sinne einer sogenannten Verwendungs- bzw. Funktionser-
findung (vgl. Schulte, PatG, 9. Auflage, 8 1 Rn. 240, § 4 Rn. 155; Busse, PatG,
7. Auflage, 81 Rn. 135) vorliegt, keine offene oder sonst klarungsbedurftige
Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung oder eine Frage, die zur Fortbildung
des Rechts oder der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entschei-

dung des Bundesgerichtshofs erfordert.
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Mit seiner Auffassung, dass die Verwendung bereits bekannter Schmiermittelzu-
sammensetzungen zum Zwecke der Verringerung der Dunnfilmreibung keine neue
Verwendung darstellt und mit den diese Auffassung tragenden Erwagungen halt
sich der Senat ihm Rahmen der zu Verwendungserfindungen ergangenen Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts, im Ubrigen
auch im Rahmen der Spruchpraxis der Grol3en Beschwerdekammer des Européi-

schen Patentamts.

Nach der von der Anmelderin angefiihrten é&lteren Entscheidung BGH
Liedl 1961/62, 618, 636 — Holzzerspanvorrichtung kann ,unter bestimmten Vo-
raussetzungen® auch in der erstmaligen Entdeckung einer neuen Brauchbarkeit ei-
ne patentwurdige Erfindung gesehen werden, etwa, wenn die neue Erkenntnis die
Verwendung einer schon bekannten Vorrichtung oder eines solchen Verfahrens
fur einen ,ganz neuen® technischen Zweck erschliel3t oder wenn sie es ermoglicht,
einen bisher nur zuféllig und unbewusst erzielten Erfolg nunmehr bewusst und
planmafdig zu erreichen (BGH, a. a. O., S. 636, 3. Abs.). Direkt im Anschluss an
diese Passage, auf deren letzten Teil vorliegend die Anmelderin besonders ab-
hebt, hat der Bundesgerichtshof jedoch weiter ausgefihrt, dass die Anerkennung
einer solchen schutzwirdigen Funktionserfindung neben einer deutlichen Offenba-
rung der neuen Brauchbarkeit auch voraussetze, dass sich die Auffindung der
neuen Funktion nicht in der Entdeckung naturgesetzlicher Zusammenhange oder
in einer vom Gegenstand losgeldsten theoretischen Erkenntnis erschopfe, sie viel-
mehr in einer neuen technischen Lehre Gestalt gewinne, was z. B. in Form einer
vom Erfinder an die gesteigerte Funktion angepassten wirksameren Gestaltung

geschehen kdnne.

Diese Ausfuhrungen lassen erkennen, dass der Bundesgerichtshof bereits damals
nicht zu niedrige Anforderungen an die ,Funktion® bzw. ,Verwendung® stellen und
eine deutliche Abgrenzung gegentiber bloRRen Entdeckungen naturgesetzlicher Zu-
sammenhange oder theoretischen Erkenntnissen bzw. Feststellungen schaffen

wollte. Im Fall ,Holzzerspanvorrichtung“ hatte der Erfinder eine Umgestaltung be-
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kannter Vorrichtungen zum Zerkleinern von Kdrnern, Rinden und Borken unter Er-
satz der fur diese Vorrichtungen verwendeten Zufihrungsorgane durch ein (wenn
auch wiederum vorbekanntes) Schlagkreuz vorgenommen (vgl. a. BGH, a. a. O.,
S. 637, vorletzter Absatz), so dass das Vorliegen einer neuen Verwendung bzw.
Funktion vorbekannter Vorrichtungen — anders als im vorliegenden Fall — kaum

zweifelhaft sein konnte.

An dieser Linie hat der Bundesgerichtshof bis heute festgehalten. Insbesondere
zum Arzneimittelbereich hat er in der jingeren Entscheidung BGH GRUR 2011,
999, (LS) — Memantin festgestellt, die Entdeckung, dass ein bestimmter Wirkstoff
einem pathologischen Zustand entgegenwirkt, kdnne keine neue Lehre zum tech-
nischen Handeln begrinden, wenn die Behandlung von Patienten mit dem Wirk-
stoff im Stand der Technik bekannt war, und weder eine neue Art der Wirkstoffga-
be gelehrt noch eine Patientengruppe als erfolgreich behandelbar aufgezeigt wer-

de, die bisher noch nicht mit dem Wirkstoff behandelt worden ist.

Ahnlich hat der Bundesgerichtshof in der erst kiirzlich ergangenen Entscheidung
BGH GRUR 2014, 54 — Fettsauren festgestellt, das dass nachtragliche Auffinden
der biologischen Zusammenhange, die der Wirkung eines Arzneimittels zugrunde
liegen, keine neue Lehre zum technischen Handeln offenbare, sofern der verab-
reichte Wirkstoff, die Indikation, die Dosierung und die sonstige Art und Weise, in
der der Wirkstoff verwendet werde, mit einer bereits beschriebenen Verwendung
eines Wirkstoffs zur Behandlung einer Krankheit tibereinstimme (BGH, a. a. O., LS
u. Rn. 47).

Dies entspricht im Ubrigen auch der von der Prufungsstelle zitierten Entscheidung
BPatGE 41, 202. LS 2 — Kaffeefiltertiite, wonach die erstmalige Formulierung einer
(weiteren) Wirkung eines bekannten Erzeugnisses, die nicht zugleich eine weitere
Brauchbarkeit (Funktion) des Erzeugnisses aufzeigt, sondern gerade die bekannte
Brauchbarkeit betreffe, auch nicht unter dem Gesichtspunkt der Funktions- oder

Verwendungserfindung schutzfahig sein kénne.
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Die beiden oben genannten Entscheidungen (BGH-Memantin und BGH-Fettsau-
ren) zeigen im Ubrigen, dass die Anmelderin auch aus einem Vergleich mit der

Rechtslage bei Arzneimittelerfindungen keine offene Rechtsfrage herleiten konnte.

Im Ubrigen lasst sich auch aus den von der Anmelderin zitierten Entscheidungen
der GrofRen Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts (G 2/88,
Abl. 1990, 93; G 6/88, Abl. 1990, 410) nichts Gegenteiliges entnehmen. Die Grol3e
Beschwerdekammer hat dort auf Vorlagefragen, von denen eine zu einem Fall ei-
nes reibungsverringernden Zusatzes erging, nur weitgehend abstrakt zur rechtli-
chen Natur und zur Neuheit von Verwendungsansprichen Stellung genommen.
Dabei hat sie in der Entscheidung G 2/88 unter Ziff. 7.1 ausgefihrt, dass der Pa-
tentanspruch dann kein neues technisches Merkmal enthalte, wenn der neue
Zweck durch ein Ausfuhrungsmittel erzielt werde, das bereits Teil des Standes der
Technik in Verbindung mit dem bekannten Gegenstand sei und wenn die einzigen
technischen Merkmale im Patentanspruch der (bekannte) Gegenstand in Verbin-

dung mit dem (alten) Ausfiihrungsmittel seien.

Als einziges Beispiel fur einen Verwendungsanspruch hat sie den der Entschei-
dung T 231/85 (ABI. EPA 1989, 74) zugrunde liegenden Fall angefuhrt, in dem die
Verwendung eines Stoffs zur Bekdmpfung von Pilzen beansprucht wurde, wobei
der fragliche Stoff im Stand der Technik als Wachstumsregulator beschrieben war
(vgl. G2/88, unter Zziff. 9.1 der Entscheidungsgrinde; identisch: G 6/88 unter 7.1
der Entscheidungsgrinde). Die Nennung eines solchen Beispiels, bei dem ein be-
kannter Stoff auch aul3erhalb seines bekannten Anwendungsgebiets (Wachstums-
beschleunigung) zusétzlich in einer besonderen Situation (Auftritt einer Pilzkrank-
heit) angewendet werden kann, entspricht nicht der hier zu beurteilenden Fallge-
staltung, in der eine bekannte Schmiermittelzusammensetzung nur im Rahmen ei-
nes fur Schmiermittel typischen, gattungsméaiigen Gebrauchs verwendet werden
kann. Der vorliegende Fall entspricht vielmehr eher denjenigen der oben genann-

ten BGH- und BPatG-Entscheidungen. Ob vorliegend eine neue Verwendung vor-
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lag oder nicht, war dann eine Frage des Einzelfalls, deren Klarung keine Befas-

sung durch den Bundesgerichtshof erforderte.

26. Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausuibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften ber 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 Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen

beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten schrift-

lich einzulegen.

Feuerlein Egerer Katker Wismeth
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