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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2012 202 470

ECLI:DE:BPatG:2019:070519B12Wpat8.19.0



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 7. Mai 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmiller, der Richterin Bayer sowie der Richter

Dipl.-Ing. Kuest und Dipl.-Ing. Richter

beschlossen:

Der Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. September 2015 wird aufgehoben und das
Patent 10 2012 202 470 widerrufen.

Grinde

Gegen das Patent 10 2012 202 470, dessen Erteilung am 6. Dezember 2012 ver-
Offentlicht worden ist, ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 12 des
Deutschen Patent- und Markenamtes hat auf Grund der Anhdrung vom

23. September 2015 beschlossen, das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten.

Im Einspruchsverfahren ist dabei der Stand der Technik gemaf

El DE 10 2008 063 662 Al (bereits im Prufungsverfahren bertcksichtigt)
E2 DE 10 2006 012 995 Al

E3 US 2968 381 A

E4 US 6 929 106 B2

ES US 3016 119 A

E6 US 2010/ 0044179 Al



E7 EP 1128 081 A2 (bereits im Prufungsverfahren beriicksichtigt)

ES8 US 1 340 885 A (bereits im Prufungsverfahren bertcksichtigt)

herangezogen worden.

Die Patentabteilung hat in ihrem Beschluss die Gegenstande der vier nebenge-
ordneten Anspriche, zumindest in den jeweiligen hilfsweise beantragten An-
spruchsfassungen, als jeweils patentfahig angesehen. So werde bei dem von der
Patentabteilung als gewdahrbar erachteten Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1A das
neu aufgenommene Anordnungsmerkmal 1f weder durch die E1 oder die E2 noch
durch eine Zusammenschau der beiden vorgenannten Druckschriften nahegelegt.
Gleiches gelte auch fir den Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag 2A
sowie fur die Gegenstande der Anspriiche 3 und 4 nach der erteilten Fassung. In
diesem Umfang ist das Patent von der Patentabteilung beschréankt aufrechterhal-

ten worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 20. Februar 2016 per Fax eingegan-
gene Beschwerde der Einsprechenden. Sie hat in ihrer Beschwerdebegriindung
vom 8. Juni 2016 ausgefuihrt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 insbeson-
dere gegenuber der E1 in Verbindung mit dem Fachwissen keine erfinderische
Tatigkeit aufweise; dies gelte auch fir eine Betrachtung ausgehend von E2 in
Verbindung mit E3, E6 oder E1. Der vorgenannte Stand der Technik lege auch die
Gegenstande der Anspriche 2 bis 4 nahe, wobei zu den Anspriichen 3 und 4
noch eine Zusammenschau der E1 oder E2 mit E8, E3 oder E5 als erfindungshin-

derlich angefuihrt wird.

Die Patentinhaberin ist in der mundlichen Verhandlung zunachst aufgefordert wor-
den, einen Uberarbeiteten Antrag einzureichen, der den vom Senat mit Zwischen-
bescheid vom 30. April 2019 mitgeteilten formalen Vorgaben entspricht. Zu des-
sen Anspruch 1 hat sie ausgefuhrt, der Fachmann erhalte keine Hinweise auf die

konkret beanspruchte Anordnung und die Argumentation der Einsprechenden be-



ruhe auf einer riickschauenden Betrachtung. Bezuglich der erfinderischen Tatig-
keit bei Anspruch 2 hat sie darauf abgestellt, fir den Fachmann bestehe kein An-
lass, bei dem Lamellenschaltelement nach der E1 oder der E2 die Endlamelle ge-

wellt auszufihren.

Die Einsprechende ist dem Vorbringen der Patentinhaberin entgegengetreten. Sie
hat hierbei im Wesentlichen ihre schriftséatzliche Argumentation aufgegriffen und
darauf hingewiesen, dass die beanspruchten MalRnahmen dem Fachmann bereits

seit langem bekannt seien und keine erfinderische Téatigkeit begriinden kdnnten.

Die Beschwerdefuhrerin und Einsprechende hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. September 2015 aufzuheben und das Patent
10 2012 202 470 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin hat den Antrag gestellt,

den Beschluss der Patentabteilung 12 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. September 2015 aufzuheben und das Patent
10 2012 202 470 mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrecht-

zuerhalten:

- Patentanspriche 1 bis 4, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung am 7. Mai 2019

- Beschreibung Seiten 1 bis 5, tberreicht in der mundlichen Ver-
handlung am 7. Mai 2019, und Bezugszeichenliste gemal

Patentschrift und Zeichnungen nach Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerin hat hierzu erklart, dass dies der einzige Anspruchssatz

ist, den sie beantragt.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

»L. Lamellenschaltelement eines Getriebes eines Kraftfahrzeugs,
umfassend mehrere Aul3enlamellen (2) und mehrere Belaglamel-
len (1), die axial betrachtet abwechselnd hintereinander angeord-

net sind,

wobei die Auflenlamellen (2) aus mehreren plan ausgefuhrten
AuBenlamellen (AL1) und aus mehreren gewellt ausgefiihrten
AuBenlamellen (AL2), die in Bezug auf ihre Wellung gleichgerich-
tet angeordnet sind, bestehen und

wobei die plan ausgefihrten Lamellen (AL1) und die gewellt aus-
gefuhrten Lamellen (AL2) axial betrachtet abwechselnd hinterei-
nander angeordnet sind, derart,

- dass zwischen einer plan ausgefihrten Lamelle (AL1) und einer
zu dieser benachbarten gewellt ausgefuhrten Lamelle (AL2) je-

weils genau eine Belaglamelle (1) angeordnet ist, und

- dass zwischen zwei benachbarten plan ausgefuhrten Auf3enla-
mellen (AL1) genau eine gewellt ausgefihrte Auf3enlamelle
(AL2) angeordnet ist.”

Bezuglich des Wortlauts der nebengeordneten Anspriiche 2 bis 4 sowie der weite-

ren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Einsprechenden ist zulas-
sig. Sie hat auch Erfolg, da sie zum beantragten Widerruf des Patents flhrt.



1. Zum Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft ein Lamellenschaltelement eines Getriebes eines Kraft-
fahrzeugs, wobei das Lamellenschaltelement mehrere Aul3enlamellen und meh-
rere Belaglamellen umfasst, welche axial betrachtet abwechselnd hintereinander
angeordnet sind (siehe Absatz [0001]).

Im Stand der Technik ist es bekannt, dass es bei Lamellenschaltelementen, ins-
besondere bei hohen Differenzdrehzahlen und im geo6ffneten Zustand, zu einem
Lamellentaumeln kommen kann, das in nachteiliger Weise zu hohen Schleppmo-
menten und erhéhten Temperaturen fiihrt (Absatz [0002]); dartiber hinaus stellt
auch das Haften der Belaglamellen an den Aul3enlamellen ein Problem dar (Ab-
satz [0003]).

Zur Lésung dieser Probleme werden im Stand der Technik gewellte AuRenlamel-
len genannt (siehe Absatze [0004] bis [0007]), die allerdings ihrerseits uner-

wulnschte Schwingungen hervorrufen kénnen.

Diese Schwingungen konnen zwar durch eine Anordnung mit entgegengerichtet
gewellten Lamellen reduziert werden, jedoch erhéht sich hierdurch die Elastizitat
des gesamten Lamellenpakets, was zu Problemen bei der Regelung der Schalt-
vorgange fuhrt und sich in spirbaren MomentenstéRen bemerkbar macht (Ab-
satz [0008]).

Ausgehend von dieser Problematik liegt nach Absatz [0009] der Streitpatentschrift
die Aufgabe zugrunde, ein Lamellenschaltelement anzugeben, bei dem ein La-
mellentaumeln und ein Haften der Belaglamellen an den Auf3enlamellen bei einer
maoglichst geringen Schwingungsanregung und bei einer geringen Elastizitat des
gesamten Lamellenpakets verhindert werden.



Dies soll mit alternativen Anordnungskombinationen von planen, gleichgerichtet
und ggf. entgegengerichtet gewellten Auf3enlamellen nach den Anspriichen 1, 2, 3

oder 4 erreicht werden.

Der Anspruch 1 umfasst in der geltenden Fassung nach Hauptantrag folgende
Merkmale:

la Lamellenschaltelement eines Getriebes eines Kraftfahrzeugs,

1b umfassend mehrere Aul3enlamellen (2) und mehrere Belaglamellen (1), die
axial betrachtet abwechselnd hintereinander angeordnet sind,

1c wobei die AuRenlamellen (2) aus mehreren plan ausgefuhrten Aul3enlamel-
len (AL1) und aus mehreren gewellt ausgefiihrten Aul3enlamellen (AL2), die
in Bezug auf ihre Wellung gleichgerichtet angeordnet sind, bestehen

1d und wobei die plan ausgefuhrten Lamellen (AL1) und die gewellt ausgefiihr-
ten Lamellen (AL2) axial betrachtet abwechselnd hintereinander angeordnet
sind, derart,

le dass zwischen einer plan ausgefuhrten Lamelle (AL1) und einer zu dieser
benachbarten gewellt ausgefuhrten Lamelle (AL2) jeweils genau eine Belag-
lamelle (1) angeordnet ist, und

1f  dass zwischen zwei benachbarten plan ausgefuhrten Aul3enlamellen (AL1)

genau eine gewellt ausgefiihrte Aul3enlamelle (AL2) angeordnet ist.

Als Fachmann wird im vorliegenden Fall ein Diplomingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau oder Fahrzeugtechnik mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet
der Entwicklung und Konstruktion von Lamellenkupplungen fir Kraftfahrzeugge-
triebe angesehen. Ein solcher Fachmann wird den Merkmalen folgendes Ver-

standnis zugrunde legen:

Die Merkmale 1a und 1b betreffen ein Lamellenschaltelement fir ein Kraftfahr-
zeuggetriebe, das in ublicher Weise mehrere Aufl3enlamellen (2 bzw. AL) und

mehrere Belaglamellen (1 bzw. BL) umfasst. Die Aul3enlamellen und die Belagla-



mellen sind in axialer Richtung betrachtet abwechselnd hintereinander angeord-
net, so dass sich eine Reihenfolge ,Aul3enlamelle, Belaglamelle, Aul3enlamelle,

Belaglamelle, ..." ergibt.

Die AulRenlamellen bestehen nach Merkmal 1¢c aus mehreren plan ausgefiihrten
AulRenlamellen (AL1) sowie mehreren gewellt ausgefuhrten Aul3enlamellen (AL2).
Hierbei ist die Ausrichtung der Wellung nicht beschrankt, d.h. die Wellung kann
sich sowohl in Umfangsrichtung als auch in radialer Richtung der Lamelle erstre-
cken (siehe Absatz [0007], zweite Halfte). Die Festlegung der Begriffe ,gleichge-
richtet” bzw. ,gegengerichtet* ergibt sich unmittelbar aus der Streitpatentschrift,
Figur 1, i. V. m. Absatz [0022] in der Weise, dass die gleichgerichtet gewellten
Lamellen vom Typ AL2 in Wellenrichtung keine Phasenverschiebung aufweisen,
so dass sie quasi aufeinander geschoben werden konnen - siehe Figur 1, linke
Anordnung; die (hierzu) gegengerichtet gewellten Lamellen vom Typ AL3 weisen
demgegentber eine Phasenverschiebung von 180° auf, so dass sie quasi spie-

gelbildlich zueinander angeordnet sind — siehe Figur 1, rechte Anordnung.

Die Merkmale 1d und le bringen schlie3lich den wesentlichen Aspekt der in An-
spruch 1 beanspruchten Anordnung zum Ausdruck, bei der die plan und die ge-
wellt ausgefuhrten Lamellen axial betrachtet abwechselnd hintereinander ange-
ordnet sind. Dadurch ergibt sich in Verbindung mit dem Merkmal 1e, demnach
sich jeweils genau eine Belaglamelle zwischen einer planen und einer hierzu be-
nachbarten, gewellt ausgefuhrten Aul3enlamelle befindet (siehe auch Merkmal 1b),
das in Figur 4 dargestellte Schema einer fortlaufend wechselnden Hintereinander-
Anordnung von AL1- und AL2-Lamellen in der Reihenfolge ,AL1-BL-AL2-BL-AL1-
BL-AL2...“ (siehe auch Absatz [0028]). Aber auch die Auslegung in der Beschwer-
debegrindung der Einsprechenden (siehe Beschwerdebegrindung, Seite 3, erster
Absatz), nach der jede zweite Aul3enlamelle als gleichgerichtet gewellt ausge-

fuhrte Aul3enlamelle AL2 ausgebildet ist, ist zutreffend.



Im Hinblick auf die getroffene Entscheidung eriibrigt sich ein Eingehen auf die
hiervon abweichenden (Anordnungs)-Merkmale der nebengeordneten Anspru-
che 2 bis 4.

2. Der geltende Hauptantrag der Patentinhaberin ist formal zul&dssig und die

beantragten Anspruchsfassungen weisen keine unzulassige Erweiterung auf.

In ihrem in der mundlichen Verhandlung gestellten (Haupt-)Antrag hat die Patent-
inhaberin die beschréankte Aufrechterhaltung im Umfang der vier nebengeordneten
Anspriche 1 bis 4 sowie mit angepassten Unterlagen beantragt.

Dieser Antrag ist (im Gegensatz zu den friher gestellten Hilfsantragen, bei denen
die Reihenfolge der Hilfsantrage letztlich offen blieb, da die Reihenfolge lediglich
bei den jeweils einzelnen Nebenanspriichen angegeben worden war) eindeutig

und auch zweifellos bestimmt.

Die durchgefiihrten Anderungen in den geltenden Anspriichen 1 und 2 sowie in
der Beschreibung sind ebenfalls zulassig. Sie fuhren zu einer weiteren Beschran-
kung des Patentbegehrens in der Weise, dass in Merkmal 1c bzw. in dem ent-
sprechenden Merkmal des Anspruchs 2 der Begriff ,umfassen” durch ,bestehen
aus” ersetzt worden ist. Somit bestehen nunmehr alle Aul3enlamellen aus den be-
anspruchten Lamellentypen, die gemal3 den Merkmalen 1d bis 1f angeordnet sind.
Die friihere Formulierung des Merkmals 1c, bei der die AuRenlamellen (lediglich)
mehrere plane und mehrere gewellt ausgefuhrte Ausfiihrungen in der streitpatent-
gemalen Anordnung ,umfassen“ mussten, héatte zumindest dem Wortlaut nach
ermdglicht, dass noch weitere Aul3enlamellen vorhanden sind, die nicht unbedingt

unter die beanspruchte Ausgestaltung bzw. Anordnung gefallen waren.

Die Streichung des ersten Satzes im drittletzten Absatz der Beschreibungsseite 3,
dessen Aussage im Widerspruch zum Anspruchswortlaut steht, dient der Beseiti-
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gung eines offensichtlichen Widerspruchs bzw. der Anpassung an die geltende
Anspruchsfassung. Diese Streichung ist somit ebenfalls zul&ssig.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfahig (88 1 bis 5 PatG).

3.1. Das zweifellos gewerblich anwendbare Lamellenschaltelement nach dem
geltenden Anspruch 1 ist unbestritten neu, da aus dem vorgelegten Stand der
Technik keine Anordnung von mehreren abwechselnd hintereinander angeordne-
ten planen und gleichgerichtet gewellten Aul3enlamellen hervorgeht, bei der zwi-
schen zwei benachbarten plan ausgefihrten AufRenlamellen genau eine gewellt

ausgefuhrte AuRenlamelle angeordnet ist (fehlendes Merkmal 1f).

3.2 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf keiner erfinderischen Tétig-
keit.

Der Kerngedanke des Streitpatents besteht darin, plane und gewellte Aul3enlam-
ellen in verschiedener Weise anzuordnen, um ein Lamellentaumeln oder ein Haf-
ten der Lamellen aneinander zu vermeiden. Dabei kdnnen einerseits durch ge-
wellte AuRRenlamellen bekanntermal3en (siehe Absatz [0004]) kritische Bereiche
hinsichtlich des Lamellentaumelns und/oder des Haftens der Belaglamellen gezielt
optimiert werden (vgl. Absatz [0013]), andererseits kann durch das Vorsehen von
planen Aul3enlamellen in unkritischen Bereichen die Elastizitat des Lamellenpa-
kets reduziert werden (Absatz [0014]). Dies entspricht auch der allgemeinen Vor-
gehensweise des Fachmanns, wonach er nach dem Erkennen und Analysieren
von kritischen Bereichen gezielt ihm vorbekannte und geeignete MalRnahmen an-
wendet, um das Betriebsverhalten des Lamellenschaltelements an dieser Stelle zu
optimieren. Ausgehend hiervon schlagt das Streitpatent in den Anspriichen 1 bis 4
verschiedene Anordnungsvarianten von Aul3enlamellen vor, wobei insbesondere
bezuglich der Varianten gemald Anspruch 1 (siehe Figur 4) oder Anspruch 2 (siehe
Figur 3) keine Uber die vorgenannten Anordnungskriterien hinausgehende Aspek-
te oder Wirkungen offenbart werden (vergleiche hierzu Absatz [0028] bzw. [0025]
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bis [0027]). Somit handelt es sich zumindest bei den vorgenannten Ansprichen 1
und 2 um beliebige bzw. auf Grund fachméannischer Erwagungen gewéhlte Anord-
nungen, die fur sich betrachtet keine eigenstandige erfinderische Tatigkeit begrin-
den kénnen (siehe auch Schulte-Moufang Patentgesetz, 10. Auflage, § 4, Rdn. 74,
76a).

Dabei ist auch der Gegenstand mit einer derartigen Anordnung gemaf Anspruch 1
ausgehend vom néchstliegenden Stand der Technik nach der deutschen Offenle-
gungsschrift 10 2008 063 662 (E1) nahegelegt. Die E1 fuhrt in den Absat-
zen [0002] bis [0004] aus, Lamellen eines Lamellenschaltelements wellig und
elastisch auszugestalten, um eine hohe Momentengleichférmigkeit, ein ruckfreies
Anfahren und Schalten und einen Ausgleich von Toleranzen und Planlauffehlern
zu gewahrleisten, ohne die axiale Baulange wesentlich zu erhéhen. Hierzu lehrt
die E1 in Anspruch 11, dass zumindest eine Lamelle eines Lamellensatzes einen
wellenartigen Verlauf aufweist (siehe Anspruch 4); nach Anspruch 13 der E1 ist es
zudem vorteilhaft, wenn die Wellenberge von mehreren gewellten Lamellen in axi-
aler Richtung fluchtend, d. h. im Sinne von gleichgerichtet, angeordnet sind. Dem-
entsprechend wird in dem Ausfuhrungsbeispiel nach den Figuren 1 und 2 eine
Lamellenanordnung bei einem Lamellenschaltelement gezeigt, bei der zwischen
zwei plan ausgefuihrten (End-)-Auf3enlamellen 26 vier gleichgerichtet gewellte
AulRenlamellen 24 angeordnet sind. Dabei ist zwischen zwei benachbarten Aul3en-
lamellen 24 bzw. 26 jeweils eine Belaglamelle 28 eingeschoben, so dass aus dem
Ausfuhrungsbeispiel bereits die Merkmale 1a bis 1e hervorgehen; eine Anordnung
gemanR Merkmal 1f, bei der sinngemal’ nur jede zweite Aul3enlamelle gewellt aus-

gefuhrt ist, ist diesem Ausfuhrungsbeispiel jedoch nicht enthehmbar.

Allerdings ist der Fachmann bei der Umsetzung der Lehre der E1 auf Grund der
Anweisung in Anspruch 11, zumindest eine gewellte Lamelle vorzusehen, generell
veranlasst, sich zunédchst Gedanken uber die erforderliche Anzahl der gewellten
Lamellen und anschlieBend Uber deren Anordnung bzw. Verteilung uber das

Lamellenpaket zu machen.
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Dabei sind ihm die Eigenschaften, d. h. die Vor- und Nachteile, von gewellt aus-
gefuhrten (Aul3en-)Lamellen seit langem bekannt. So kann hierdurch unter ande-

rem

- das Schleppmoment, das aus aneinander haftenden Lamellen resultiert, redu-
ziert (siehe z. B. E2, Zusammenfassung und Abs. [0018]; E8, Seite 1, Zeilen 87
bis 97),

- durch die Feder- bzw. Pufferwirkung ein sanfteres Ein- und Auskuppeln ermég-
licht (siehe E5, Spalte 1, Zeile 70, bis Spalte 2, Zeile 7) sowie

- eine hohere Momentengleichférmigkeit und ein Ausgleich von Toleranzen und

Planlauffehlern erzielt werden (z. B. E1, siehe oben).

Dem stehen allerdings auch die Nachteile einer aufwéndigeren Ausgestaltung ei-
ner gewellten Lamelle, deren grofRere axiale Baulange und Elastizitat, die zu lan-

geren Schaltzeiten- bzw. -wegen fuhren, entgegen (siehe z. B. E2, Absatz [0008]).

In Anbetracht der mit jeder Abwandlung/Veréanderung von Bauteilen/Komponenten
verbundenen Kosten wird der Fachmann nur so viele gewellte Lamellen vorsehen,
bis sich ein zufriedenstellender Effekt einstellt, wobei er zudem auch die axiale
Baulange nicht unnétig vergrofRern wird. Dabei wird er im Rahmen von einer tber-
schaubaren Anzahl von Mdglichkeiten verschiedene Varianten in Erwagung zie-
hen und deren Eignung unter Abwagung der Vor- und Nachteile - gegebenenfalls
mit Hilfe von Versuchen — beurteilen. Hierbei stellt eine Anzahl von 50% an ge-
wellten Lamellen sowie deren gleichmaRige Verteilung Uber die gesamte Block-
lange bereits einen sinnvollen Ausgangspunkt bzw. einen Kompromiss zwischen
der erwarteten Wirkung und einem moderaten Ladngenzuwachs bzw. Flexibilitat
dar. Eine solche Anordnung ist beispielsweise dann zweckmallig, wenn das An-
haften der Belaglamellen an den AufRenlamellen Uber die gesamte axiale Lange
gleichmafig reduziert werden soll, im Hinblick auf den Aufwand und die axiale
Lange jedoch nicht alle AuRenlamellen gewellt ausgefuhrt werden sollen (siehe
auch E2, Anspruch 1 i. V. m. Absatz [0018]).
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Damit gelangt der Fachmann im Rahmen einer fachmannischen Vorgehensweise
und zweckmaRiger Uberlegungen ausgehend von der E1 im Rahmen einer Aus-
wahl aus einer Uberschaubaren Anzahl von mdglichen Anordnungen von gewell-
ten bzw. planen Lamellen in naheliegender Weise zu dem Gegenstand mit der
Lamellen-Anordnung nach Anspruch 1. Hierbei sei, wie bereits eingangs ausge-
fuhrt, nochmals darauf hingewiesen, dass mit der streitpatentgemafRen Anordnung
keine besonderen Vorteile oder Wirkungen verknipft bzw. offenbart sind, die Uber
die bereits bekannte Wirkung von gewellten Lamellen hinausgehen (siehe oben).
DarlUber hinaus stellt die Kombination von planen mit gewellten Auf3enlamellen
bereits bei der E1 den Ausgangspunkt dar (siehe E1, Figur 1, Kombination der
planen Lamellen 26 mit den gewellten Lamellen 24); die Auswahl einer bestimm-
ten Anzahl von gewellten AulRenlamellen, hier 50 % bzw. jede zweite, deren Ge-
samtwirkung sich nur graduell unterscheidet, kann hierbei keine Auswahlerfindung
begrinden, sondern wird als im Rahmen des fachméannischen Handelns liegend
angesehen (siehe auch Schulte-Moufang Patentgesetz, 10. Auflage, § 4, Rdn. 74,
76Db).

4. Mit dem nicht gewéahrbaren Anspruch 1 sind auch die nebengeordneten
Anspriche 2 bis 4 nicht gewéhrbar. Sie sind zusammen mit dem Anspruch 1 Be-
standteil desselben Antrags auf eine beschrénkte Aufrechterhaltung des Streitpa-
tents als eine Gesamtheit und teilen daher das Rechtsschicksal des nicht patent-
fahigen Anspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 1997, 120 — Elektrisches Speicherheizge-

rat).



-14 -

Rechtsmittelbelehrung

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

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gertgt 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 Befan-
genheit 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 Fihrung des Verfahrens ausdrticklich oder stillschweigend zu-
gestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer miundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tiber 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 Bundesgerichts-
hof, HerrenstralRe 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich einzulegen.

Ganzenmdller Bayer Klest Richter
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