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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 012 977.4-13

hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 22. Juli 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-ing. Schneider, der Richterin Bayer sowie der Richter

Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krtiger

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse FO2B des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2012 wird aufgehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und

Markenamt zurtickverwiesen.

Griinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Anmelderin der am 3. Méarz 2011 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2011 012 977.4 mit
der Bezeichnung: ,Kraftstoffanlage und Verfahren zum Betreiben einer
Verbrennungskraftmaschine mit einem Kraftstoff/Wasser-Gemisch®.

Mit Beschluss vom 11. Juli 2012 hat die Prafungsstelle fur Klasse F02B des
Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurickgewiesen und zur
Begriindung angegeben, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 beruhe

nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 7. August 2012 eingelegte

Beschwerde der Anmelderin.
Die Beschwerdeflhrerin stellte den Antrag,
den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse FO2B des Deutschen

Patent- und Markenamts vom 11. Juli 2012 aufzuheben und das

Patent mit der Bezeichnung ,Kraftstoffanlage zum Betreiben einer



Verbrennungskraftmaschine mit einem Kraftstoff/Wasser-Gemisch
mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Patentanspriche 1 bis 4,

Uberreicht in der mindlichen Verhandlung am 22. Juli 2014,
Beschreibung Seite 2/5 bis 4/5
und Zeichnung Fig. 1,

jeweils gemaf Offenlegungsschrift.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

Kraftstoffanlage (10) zur Kraftstoffversorgung einer Verbrennungskraftmaschine,

mit

— einem einen ersten Kraftstoff vorhaltenden ersten Kraftstofftank (20),
wobei der erste Kraftstoff ein Destillatkraftstoff ist,

— einem einen zweiten Kraftstoff vorhaltenden zweiten Kraftstofftank (30),
wobei der zweite Kraftstoff ein Rlckstandsol ist,

— einem zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs
Wasser vorhaltenden Wassertank (40),

— einer Mischvorrichtung (50) zur Herstellung eines Kraftstoff/\Wasser-
Gemischs sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Kraftstoff,

— einem einen Stabilisator zur Stabilisierung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs
vorhaltenden Stabilisatortank (60),

— fluidfiGhrenden Leitungen (70),
die die Tanks (20, 30, 40, 60) mit der Mischvorrichtung (50)
und die Mischvorrichtung (50) mit der Verbrennungskraftmaschine
verbinden, und

— in den Leitungen (70) angeordneten, den Fluidfluss aus den Tanks (20, 30,
40, 60) beeinflussende Stelleinrichtungen (80a, 80b),



gekennzeichnet durch

ein in wenigstens einer Leitung (70) angeordnetes,
die Dichte, die Viskositat und/oder die Temperatur
des der Mischvorrichtung (50) zugefuhrten Kraftstoffs
bestimmendes Messmittel (90)

zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs,

und

eine mit dem Messmittel (90) verbundene und auf die

den Fluidfluss aus dem Stabilisatortank (60) beeinflussende

Stelleinrichtung (80a) wirkende Steuerung,

wobei die Steuerung bei Uber- oder Unterschreiten

eines vorbestimmten vom Messmittel (90) erfassten Werts

bei Herstellung des Kraftstoff\Wasser-Gemischs

die Zufuhr von Stabilisator in Abhangigkeit vom detektierten Kraftstoff

regelt.

Die Anspriche 2 bis 4 sind unmittelbar auf den geltenden Anspruch 1 rick-

bezogen.

Im Verfahren sind die folgenden Druckschriften:

D1)
D2)
D3)
D4)
D5)
D6)
D7)
D8)

US 2002/0035969 Al
DE 198 28 772 Al

JP 59-037239 A

DE 10 2007 042 236 Al
DE 10 2007 056 819 Al
US 7,413,583 B2

US 5,245,953 A

US 5,404,841 A



S1) DE 102008 036 350 Al
S2) DE 102007 055 395 Al

Die D1 bis D8 wurden im Rahmen des Prifungsverfahrens ermittelt und sind auch
auf der Titelseite der Offenlegungsschrift aufgefuhrt, die S1 und S2 wurden im
Beschwerdeverfahren eingefthrt.

Wegen des Wortlauts der riickbezogenen Anspriche und wegen weiterer

Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die Beschwerde ist zuléassig. Sie fuhrt auch insoweit zum Erfolg, als der
Zuruckweisungsbeschluss der Prifungsstelle aufzuheben und die Sache zur
weiteren Prifung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtickzuverweisen

war.

2) Der geltende Anspruch 1 ist bereits im Priafungsverfahren wie folgt gegliedert

worden:

MO  Kraftstoffanlage (10)
zur Kraftstoffversorgung einer Verbrennungskraftmaschine, mit

Mla einem einen ersten Kraftstoff vorhaltenden ersten Kraftstofftank (20),
wobei der erste Kraftstoff ein Destillatkraftstoff ist,

M1lb einem einen zweiten Kraftstoff vorhaltenden zweiten Kraftstofftank (30),

wobei der zweite Kraftstoff ein Ruckstandsdl ist,

Mlc einem zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs

Wasser vorhaltenden Wassertank (40),



M2a

M2b

M3a

M3b

einer Mischvorrichtung (50) zur Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-
Gemischs sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Kraftstoff,
einem einen Stabilisator zur Stabilisierung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs
vorhaltenden Stabilisatortank (60),

fluidfiihrenden Leitungen (70),

die die Tanks (20, 30, 40, 60) mit der Mischvorrichtung (50)

und die Mischvorrichtung (50) mit der Verbrennungskraftmaschine
verbinden, und

in den Leitungen (70) angeordneten, den Fluidfluss aus den Tanks (20, 30,
40, 60) beeinflussende Stelleinrichtungen (80a, 80b),

gekennzeichnet durch

M4

M5

ein in wenigstens einer Leitung (70) angeordnetes,
die Dichte, die Viskositat und/oder die Temperatur
des der Mischvorrichtung (50) zugefuhrten Kraftstoffs

bestimmendes Messmittel (90)

zur Detektion des ersten oder zweiten Kraftstoffs, und

eine mit dem Messmittel (90) verbundene und auf die

den Fluidfluss aus dem Stabilisatortank (60) beeinflussende
Stelleinrichtung (80a) wirkende Steuerung,

wobei die Steuerung bei Uber- oder Unterschreiten

eines vorbestimmten vom Messmittel (90) erfassten Werts

bei Herstellung des Kraftstoff/Wasser-Gemischs

die Zufuhr von Stabilisator in Abhangigkeit vom detektierten Kraftstoff

regelt.

Die im Beschwerdeverfahren gegenuber dem urspringlichen und auch zum

Zeitpunkt der Zurickweisung durch die Prifungsstelle geltenden Anspruch 1

vorgenommenen Ergdnzungen sind durch Unterstreichung gekennzeichnet.




3) Als Fachmann ist vorliegend ein Maschinenbauingenieur der Fachrichtung
Verbrennungskraftmaschinen mit Erfahrung im Bereich der Entwicklung von Kraft-

stoffanlagen zustandig.

4) Nach dem Verstandnis dieses Fachmanns betrifft der Gegenstand des
geltenden Anspruchs 1, siehe den Oberbegriff, eine Kraftstoffanlage (10) fir eine
Verbrennungskraftmaschine, mit Tanks, Leitungen und Stelleinrichtungen, die
dazu eingerichtet ist, die Verbrennungskraftmaschine mit einem Destillatkraftstoff
(z. B. Schiffsdiesel) oder einem Rickstandsol (z. B. Schwerdl) zu versorgen,
wobei weiterhin sowohl mit dem Destillatkraftstoff als auch mit dem Ruckstandsol
ein Kraftstoff/Wasser-Gemisch hergestellt werden kann, und dabei die Mdglichkeit
besteht, einen Stabilisator zur Stabilisierung des Kraftstoff/ Wasser-Gemischs

zuzufiuhren.

Wie in der Beschreibungseinleitung angegeben, siehe Absatze 0007 und 0008 der
Offenlegungsschrift (OS) sind Gemische aus Ruckstandsol (Schwerdl) und
Wasser uber langere Zeit stabil, Gemische aus Destillatkraftstoff und Wasser
entmischen sich dagegen relativ schnell, so dass in diesem Fall die Zugabe eines
Stabilisators erforderlich sein kann.

Als Aufgabe der Erfindung ist angegeben, eine Kraftstoffanlage zu schaffen, bei
der zur Vermeidung von Fehlern die —in Abhangigkeit von der Kraftstoffart zu
treffende — Entscheidung Uber das Zufiihren des Stabilisators und das Zuftihren

selbst automatisch geregelt sein soll, siehe Abs. 0009 OS.

Wie in Abs. 0020 bis 0022 und 0027 OS angegeben, unterscheiden sich
Ruckstandsol und Destillatkraftstoff durch messbare Gréf3en wie Dichte, Viskositat
und Temperatur. Deshalb soll erfindungsgemald — zur Detektion des ersten oder
zweiten Kraftstoffs — die Dichte, die Viskositat und/oder die Temperatur des der
Mischvorrichtung zugefiihrten Kraftstoffs von einem Messmittel bestimmt werden.

Weiter soll eine (mit dem Messmittel verbundene und auf eine Stelleinrichtung



wirkende) Steuerung in Abhéngigkeit von der Dichte, der Viskositat und/oder der
Temperatur — und somit in Abh&ngigkeit vom detektierten Kraftstoff — die Zufuhr
von Stabilisator regeln. In der Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels ist konkret
angegeben, dass bei Detektion von Destillatkraftstoff Stabilisator zugefuhrt wird,

bei Detektion von Ruckstandsol dagegen nicht, siehe Abs. 0022 OS.

Mit dem geltenden Anspruch 1 soll eine Vorrichtung, néamlich eine Kraft-
stoffanlage, als patentfahig unter Schutz gestellt werden. Der kennzeichnende Teil
des Anspruchs 1 nennt einerseits Bestandteile der beanspruchten Vorrichtung,
wie z. B. ein Messmittel und eine Steuerung, und beschreibt andererseits die
Arbeitsweise der Vorrichtung. Vorliegend ist daher vor einer Prifung des Ge-
genstandes des Anspruchs 1 auf Patentfahigkeit festzustellen, inwieweit es sich
bei den Angaben des kennzeichnenden Teils um Merkmale handelt, die tat-

sachlich an der beanspruchten Vorrichtung feststellbar sind. Dabei zeigt sich:

Im Merkmal M4 ist angegeben, dass die Messwerterfassung ,zur Detektion des
ersten oder zweiten Kraftstoffs“ erfolgt, weil ndmlich von dem erfassten Wert auf
die Kraftstoffart geschlossen werden kann. Im Merkmal M5 ist weiter angegeben,
dass somit die in Abhangigkeit von dem erfassten Messwert erfolgende Regelung
der Stabilisatorzufuhr zugleich auch ,in Abhangigkeit vom detektierten Kraftstoff*
erfolgt. Dabei handelt es sich um Uberlegungen, die im Kopf des Erfinders
stattgefunden haben, die jedoch nicht auch insoweit Eingang in die Arbeitsweise
der Vorrichtung gefunden haben, dass tatsachlich eine Detektion der Kraftstoffart
erfolgt. Denn die beanspruchte Vorrichtung nimmt die Regelung der Stabili-
satorzufuhr ausdricklich direkt, d. h. ohne den Umweg einer Kraftstoffartbe-
stimmung, in Abhangigkeit der erfassten Dichte, Viskositat und/oder Temperatur
vor, vergleiche Merkmal M4 und M5 des Anspruchs 1 sowie Abs. 0027 OS. Die
oben zitierten Angaben kénnen daher die beanspruchte Vorrichtung nur soweit
beschreiben, als dass die durch das Messmittel erfolgende Bestimmung der
Dichte, Viskositat und/oder Temperatur so erfolgen muss, dass das Ergebnis zur

Detektion der Kraftstoffart geeignet ware.



Dass die Dichte, die Viskositat und/oder die Temperatur des der Mischvorrichtung
zugefuhrten Kraftstoffs bestimmt wird, und die Regelung der Stabilisatorzufuhr in
Abhangigkeit des erfassten Werts erfolgt, ist, obwohl damit eine Arbeitsweise
beschrieben wird, vorliegend ein Merkmal der Vorrichtung, da sich an einer
solchen Vorrichtung feststellen lasst, z. B. durch Prifstandsversuche, ob eine
Variation der aufgezéhlten mdglichen MessgroRen (Dichte, Viskositat und/oder

Temperatur) zu einer Reaktion seitens der Stabilisatorzufuhr fihrt oder nicht.

Der Anspruch 1 legt jedoch mit der Formulierung ,bei Uber- oder Unterschreiten
eines vorbestimmten erfassten Werts® im Merkmal M5 ausdricklich keinen
Zusammenhang zwischen der Messgrof3e (Dichte, Viskositat und/oder Tempe-
ratur) und der Stabilisatorzufuhr fest —und somit auch keinen Zusammenhang
zwischen der Kraftstoffart und der Entscheidung, ob Stabilisator zugefuhrt wird
oder nicht — er definiert nur, dass es Uberhaupt einen Zusammenhang geben

muss.

Andererseits ergibt sich aus der im Beschwerdeverfahren erganzten Angabe im
Merkmal M5, wonach die Regelung der Stabilisatorzufuhr ,bei Herstellung des
Kraftstoff/Wasser-Gemischs” erfolgt, dass der beanspruchte Zusammenhang zwi-
schen Messgrol3e (Dichte, Viskositat und/oder Temperatur) und Stabilisatorzufuhr
nicht allein darin bestehen kann, dass z. B. in einer Ausfihrung, bei der Wasser
und Stabilisator stets gemeinsam zugeflhrt werden, eine von einer solchen
Messgrof3e abhéngige ja/nein- Entscheidung Uber eine Wasserzufuhr zugleich
auch eine Entscheidung Uber die Stabilisatorzufuhr ist. Denn die Angabe, dass die
Regelung der Stabilisatorzufuhr ,bei Herstellung des Kraftstoff/\Wasser-Gemischs*
erfolgt, setzt voraus, dass die Entscheidung, Wasser zuzufuhren, bereits gefallen

ist und dann dartber hinaus noch die Stabilsatorzufuhr geregelt wird.
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5) Die geltenden Anspriiche sind zul&ssig.

Der geltende Anspruch 1 geht zuriick auf den urspriinglichen Anspruch 1.

Die Angaben der Merkmale Ml1la und M1lb, dass es sich bei den Kraftstoffen um
Destillatkraftstoff und Rickstandsol handeln kann, ergeben sind aus Abs. 0003
und 0013 OS, wobei es bei der vorliegenden Anspruchsfassung ohne Belang ist,
welcher der beiden Kraftstoffe als ,erster” bzw. ,zweiter® bezeichnet wird, vergl.
die Merkmale M2a und M4.

Dass gemall Merkmal M2a die Mischvorrichtung zur Herstellung eines Kraft-
stoff/Wasser-Gemischs sowohl mit dem ersten als auch mit dem zweiten Kraftstoff
geeignet sein soll, ergibt sich aus Abs. 0006 OS.

Dass das Messmittel gemaR Merkmal M4 nicht nur zur Bestimmung eines Mess-
werts geeignet sein muss, sondern diesen auch tatsédchlich bestimmt, ergibt sich
aus Abs. 0027 OS.

Dass weiter die Regelung der Stabilisatorzufuhr gemals Merkmal M5 bei Her-
stellung des Kraftstoff\Wasser-Gemischs erfolgt, ergibt sich aus Abs. 0006 bis
0009 OS, wonach nur im Fall einer Wasserzufuhr tberhaupt eine Entscheidung
Uber das Zufiihren von Stabilisator erfolgt.

Dass schlief3lich die Messwertbestimmung ,zur Detektion des ersten oder zweiten
Kraftstoffs* (M4) und die Regelung ,in Abhangigkeit vom detektierten Kraftstoff*
(M5) erfolgt, ergibt sich aus Abs. 0019 bis 0022 und 0027 OS.

Die geltenden Unteranspriiche 2 bis 4 entsprechen den urspringlichen Unteran-

spruchen 2 bis 4.

6) Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand des geltenden An-
spruchs 1 ist gegentiber dem derzeit im Verfahren befindlichen Stand der Technik

neu und durch diesen auch nicht nahegelegt.



-11 -

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen offenbart alle Merkmale
des Anspruchs 1. Diese ergeben sich auch nicht in naheliegender Weise aus einer

Zusammenschau der Entgegenhaltungen:

Die D2 offenbart eine Kraftstoffanlage mit Tanks 15, 16 fur Schwerdl und
Schiffsdiesel entsprechend den Merkmalen MO, Mla, M1b und M3b, siehe die
Fig. 1 und die ersten drei Absatze der Beschreibung, jedoch weder eine Wasser-

noch eine Stabilisatorzugabe.

D1 offenbart eine Kraftstoffanlage fur einen Dieselmotor, bei der dem Kraftstoff
Wasser und Stabilisator (emulsifier) zugegeben wird, siehe insbesondere die
Figur 1 mit zugehoriger Beschreibung ab Abs. 0057. Das Mischungsverhaltnis
zwischen Dieselkraftstoff und zugegebenem Wasser und Stabilisator soll vor-
zugsweise konstant sein, vergl. Abs. 0032. Es kann jedoch laut Abs. 0030 auch
von der Umgebungstemperatur oder der Kilhlwassertemperatur abhangen, wobei
auch andere Abhangigkeiten nicht ausgeschlossen werden, siehe Ende des Abs.
0030. Dabei wird jedoch kein Messmittel zur Bestimmung von Dichte, Viskositéat
und/oder Temperatur des der Mischvorrichtung (42 in D1) zugefihrten Kraftstoffs
entsprechend Merkmal M4 und auch keine darauf basierende Regelung der

Stabilisatorzufuhr entsprechend Merkmal M5 erwahnt.

Setzt man voraus, es sei naheliegend, die in D1 offenbarte Mischvorrichtung 42 in
eine Kraftstoffanlage nach D2 zu integrieren, so misste diese Mischvorrichtung
entsprechend ihrer Anordnung in Fig. 1, 2 der D1 im Fall der D2 in den
Vorlaufast 5a der Zirkulationsleitung 5 eingefiigt werden, in Fig. 1 der D2 also
stromabwarts der Stelle, auf die das Bezugszeichen 5 zeigt. Dabei ist aus Sicht
des Fachmanns jedoch ausgeschlossen, die Mischvorrichtung stromabwaérts der
Viskositatsmesseinrichtung 24 und des Temperaturfihlers 25 anzuordnen, weil
diese Viskositat und Temperatur des den Einspritzpumpen 3 zugefuhrten Kraft-
stoffes Uberwachen missen, vergl. D2, Spalte 4, Zeilen 41 bis 46, und Spalte 1,

Zeilen 20 bis 39. Das verbietet es, stromabwarts dieser Messeinrichtungen 24, 25
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noch eine Mischvorrichtung vorzusehen, die Temperatur und Viskositat des Kraft-
stoffes entscheidend verandern wirde. Viskositatsmesseinrichtung 24 und Tem-
peraturfuhler 25 kbnnen somit auch bei Integration der Mischvorrichtung nach D1
in die Kraftstoffanlage nach D2 nicht entsprechend Merkmal M4 die Viskositat
und/oder die Temperatur des der Mischvorrichtung zugefuhrten Kraftstoffs be-
stimmen.

Die Kraftstoffanlage nach D2 verfiigt weiter noch Uber Kraftstofftemperaturfiihler
30, 31 in den Tanks 15, 16. Auch diese kénnen jedoch nicht entsprechend
Merkmal M4 die Temperatur des der Mischvorrichtung zugefuhrten Kraftstoffs
bestimmen, weil diese sich erst aus Mischungsverhéltnis und Temperaturen der
Kraftstoffanteile aus Tank 15, Tank 16 und Ricklaufast 5b ergibt.

Auch eine Zusammenschau der Druckschriften D1 und D2 fihrt somit nicht zu
einem Messmittel entsprechend Merkmal M4 und damit auch nicht zu einer Re-
gelung entsprechend Merkmal M5 des Anspruchs 1.

Die S1 lehrt, siehe Abs. 0001 bis 0008 der Beschreibung, beim Betrieb einer
Verbrennungskraftmaschine mit Dieselkraftstoff zur Erhéhung der Viskositat und
Schmierfahigkeit des Kraftstoffs abhangig von der Kraftstofftemperatur Wasser
zuzugeben und eine Kraftstoff/\Wasser-Emulsion zu bilden, siehe Abs. 0005. Dabei
kann auch ein Emulsions-Stabilisator zugegeben werden. In diesem Fall ware die
von der Kraftstofftemperatur abhéngige Entscheidung Uber eine Wasserzugabe
zugleich auch eine Entscheidung tber die Stabilisatorzugabe. Auch dies entspricht
jedoch nicht dem Merkmal M5 des nunmehr geltenden Anspruchs 1. Auch eine
Zusammenschau von D2 und S1 fuhrt daher nicht zum Gegenstand des

Anspruchs 1.

S2 offenbart einen Stabilisator (Emulgator) fur ein Kraftstoff/ Wasser-Gemisch,
siehe Abs. 0001, wobei der Kraftstoff beispielsweise Dieselkraftstoff oder
Schwer6l sein kann, siehe Abs. 0013. Laut S2 ist die Zugabe des Stabilisators
grundsatzlich erforderlich, siehe Abs. 0003, es gibt keinen Hinweis darauf, die

Zufuhr entsprechend Merkmalen M4 und M5 des Anspruchs 1 oder auch nur
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Uberhaupt zu regeln. Auch eine Zusammenschau von D2 und S2 fiihrt daher nicht

zum Gegenstand des Anspruchs 1.

D3 und D5 befassen sich wie D2 mit der Umschaltung von einer Kraftstoffart auf
die andere. Sie erwahnen wie D2 weder eine Wasser- noch eine Stabilisa-

torzugabe und fihren nicht naher zum Gegenstand des Anspruchs 1.

D6 offenbart die Herstellung eines Gemischs aus Kraftstoff, Wasser, Stabilisator
(emulsifier) und anderen Additiven fir eine Verbrennungskraftmaschine. Die
Zusammensetzung soll so geregelt werden, dass eine stabile Emulsion mit
gewinschter Wassertropfengrol3e entsteht, siehe Spalte 11, Zeilen 49 bis 53. Das
fuhrt nicht zu einer Regelung der Stabilisatorzufuhr entsprechend den Merkmalen
M4 und M5 des Anspruchs 1.

D8 offenbart die Herstellung eines Gemischs aus (unter anderem) Dieselkraftstoff,
Wasser und Stabilisator (emulsifier), siehe die Fig. 1 und Spalte 6 der Be-
schreibung, wobei Wasser und Stabilisator gemeinsam in einem Tank (20)
vorgehalten werden. Das schlie3t eine Regelung der Stabilisatorzufuhr ent-

sprechend Merkmalen M4 und M5 aus.

D4 befasst sich mit der Regelung der Wasserzufuhr bei Herstellung eines
Kraftstoff/Wasser-Gemischs, siehe Abs. 0007, erwahnt jedoch weder einen Stabi-

lisator noch die Regelung der Zufuhr des Stabilisators.

Auch D7 offenbart die Herstellung eines Kraftstoff/Wasser-Gemischs, siehe die
Figur 1 und die Beschreibung ab Spalte 5, jedoch ohne Zufuhr eines Stabilisators.

7) Die Zurickverweisung erfolgt gemafld § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach
das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in

der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die fir
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die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsache im Sinne von Nr. 3 gilt auch
eine fur die Entscheidung wesentliche Anderung des Patentbegehrens, so dass
der angefochtene Beschluss nicht mehr als eine Entscheidung tber das neue
Patentbegehren angesehen werden kann, insbesondere wenn das neu formulierte
Begehren eine Nachrecherche erforderlich macht (vgl. Schulte, Patentgesetz,
9. Auflage, 8§ 79, Rdn. 22).

Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben. Denn der geltende
Anspruch 1 ist gegenuber dem Anspruch 1l in der Fassung, in der er dem
angefochtenen Beschluss der Priufungsstelle zugrunde gelegen hatte, durch die
Aufnahme von Merkmalen unter anderem aus der Beschreibung so konkretisiert
worden, dass die nunmehr beanspruchte Vorrichtung einerseits durch die bisher
recherchierten Druckschriften weder vorweggenommen noch nahegelegt wird,
andererseits aber auch noch nicht Gegenstand der Prufung war. Bei dieser
Sachlage halt es der Senat fir geboten, der Prufungsstelle Gelegenheit zu geben,
Uber die Patentfahigkeit des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 im Rahmen

einer weiteren Sachaufklarung zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung

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 gertigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmaRig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der

Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,



-15 -

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
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer muindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch

einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten

schriftlich einzulegen.

Schneider Bayer Schlenk Kriger

Me



