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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 053 444.9-15

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
mundlichen Verhandlung vom 22. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hilber, der Richter Dipl.-Ing. Bork und Dr.-Ing. Baumgart sowie
der Richterin Kortge

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Der Beschwerdefuhrer ist Anmelder der am 4. November 2005 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

.Energiegewinnung durch Auftrieb in Fllssigkeiten®.

Mit Beschluss der Priufungsstelle fur Klasse F 03 B des Deutschen Patent- und
Markenamtes (DPMA) vom 27. Februar 2009, zugestellt am 30. Méarz 2009, wurde
die Anmeldung auf Grund § 48 PatG zurtckgewiesen. Laut der Begrindung wur-
den dem Anmelder in der mindlichen Anhdérung am 24. Oktober 2006 Mangel der
Anmeldungsunterlagen dargelegt und gerigt, insbesondere seien sie unklar. Die
Mangel seien trotz Unterstitzung durch einen Patentanwalt auch nach elfmaliger
Fristverlangerung abschlielend nicht beseitigt worden. Demnach genigten die
geltenden Anmeldungsunterlagen nicht den formalen Anforderungen und da die
Erteilung eines Patents aus diesen Griinden nicht moglich sei, sei die Patentan-

meldung nunmehr zuriickzuweisen gewesen.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurde zum Stand der
Technik und im Hinblick auf den Aspekt einer Energiegewinnung auf folgende

Druckschriften hingewiesen:

D1 DE 20 2004 009 597 U1
D2 DE 20310478 Ul
D3 DE 299 18 276 Ul



D4 DE 298 18 983 Ul
D5 Michal, S.:Das Perpetuum mobile gestern und heute, VDI-Verlag
Dusseldorf, 1976, S. 127-129.

Gegen den Beschluss des DPMA vom 27. Februar 2009 richtet sich die am
30. April 2009 per Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Be-

schwerde des Anmelders.

In der mundlichen Verhandlung stellte der Beschwerdefuhrervertreter (zuletzt) den
Antrag,

den Beschluss der Prifungsstelle fur Klasse F 03 B des Deut-
schen Patent- und Markenamtes vom 27. Februar 2009 aufzuhe-
ben und das Patent DE 10 2005 053 444.9 zu erteilen auf der Ba-
sis der Patentanspriiche 1 bis 5 vom 17. Mai 2013 (Bl. 35 GA)),
Beschreibungsseite 1 vom 21. Mai 2013 (Bl. 40 GA.), Seite 3, Zei-
le 3 bis Seite 18 sowie Seite 20, jeweils vollstandig und Zeichnun-
gen Abbildung 1 bis 25, eingegangen am 24. Juni 2006,

hilfsweise,

den Beschluss aufzuheben und die Sache zur weiteren Prifung
auf der genannten Basis an das DPMA zurtickzuverweisen geman
§ 79 Abs. 3 PatG.

Der geltende Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Anordnung zur Nutzung einer Auftriebskraft eines Auftriebskor-
pers in einem mit Flissigkeit gefullten Auftriebsbehalter,

mit einer Schleuse zum Einfuhren des Auftriebskoérpers in den un-
tersten Bereich des Auftriebsbehélters,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Schleuse einen Schleusenraum,



ein verschliel3bares oberes Ventil fur den Auftriebskorper,

einen Wasserablauf,

ein Entltftungs- und Luftzufuhrventil

und ein verschlieBbares Ventil fur die Zufuhr des Auftriebskorpers

aufweist.

Der Anmeldervertreter hat in der mindlichen Verhandlung vorgetragen, die Anord-
nung gemaf dem geltenden Anspruch 1 diene im Ergebnis der Umwandlung etwa
aus Ebbe und Flut zur Verfigung stehende Energieformen in andere Energie-
formen. Sie sei gegenuber den in den Entgegenhaltungen D1 bis D4 druck-
schriftlich dokumentierten Konzepten zur Energiegewinnung mittels Auftrieb pa-
tentfahig, weil diese nicht funktionsfahig seien und von daher nicht zur Auffindung
der hier beanspruchten Anordnung fithren konnten. Im Ubrigen sei in den angezo-
genen Dokumenten D1 bis D3 auch nicht erlautert, wie dort die Auftriebskorper

durch die gleichsam vorgesehenen Schleusen gefuhrt werden kénnten.

Hinsichtlich des Wortlauts der antragsgemalf geltenden, mittelbar oder unmittelbar
auf den Anspruch 1 riickbezogenen Unteranspriche 2 bis 5 und wegen weiterer
Einzelheiten des Sachverhalts sowie des schriftsatzlichen Beschwerdevorbringens

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1) Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und ist auch im
Ubrigen zulassig. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, weil die mit den Merk-

malen des geltenden Anspruchs 1 beanspruchte Anordnung nicht patentfahig ist.

2)  Mit Zustimmung des wahrend der mundlichen Verhandlung anwesenden An-

melders setzt der Senat als zustandigen Durchschnittsfachmann einen Maschi-



nenbau-Techniker oder -Ingenieur (FH) an. Dieser setzt sein Fachwissen ein, um
die Anmeldung zu verstehen und den Stand der Technik auszuwerten.

3) Der geltende Patentanspruch 1 ist zulassig, denn die beanspruchte Anord-
nung ergibt sich fur den um ein sinnvolles Verstandnis bemuhten Durchschnitts-
fachmann aus dem Sinngehalt der urspringlichen Anmeldungsunterlagen wie

folgt:

Die Anmeldung befasst sich mit der Ausnutzung der Auftriebskraft eines Hohl-
korpers in einer Flussigkeit, vgl. Absatze [0006] wund [0008] in
DE 10 2005 053 444 A1, mit welcher die urspringlichen Anmeldungsunterlagen
ver6ffentlicht worden sind. Beispielhaft wird in der Beschreibung die Umsetzung
des linearen Hubs eines aufgrund der Auftriebskraft aus einer Flussigkeit aufstei-
genden Hohlkérpers in eine rotierende Bewegung angefihrt, vgl. Absatze [0084]

und [0085] im Zusammenhang mit Figur 15.

Allen hierfur offenbarten Ausfihrungsbeispielen ist eine mit Flussigkeit beflllbare
Schleuse gemein, aus der ein zuvor im entleerten Zustand eingesetzter Auftriebs-
korper heraus in einem mit Flissigkeit gefullten Auftriebsbehalter unter dem Ein-
fluss der Auftriebskraft aufsteigen kann, vgl. Absatze [0002], [0006], [0008] und
[0009] im Zusammenhang mit Figur 3.

Nach der beispielhaften Offenbarung eines entsprechenden Bewegungsablaufs in
den Absatzen [0016] bis [0028] zum Ausfihrungsbeispiel gemald Figur 3 ver-
schliel3t ein oberes Schleusenventil den Schleusenraum der Schleuse zu einem
sich anschlieRenden Auftriebsbehdalter hin. Im geo6ffneten Zustand des Ventils
kann der Auftriebskorper den Auftriebshub in diesem Auftriebsbehalter ausfihren.
Ein den Schleusenraum auf der anderen Seite verschlieRendes Schleusenventil
ermdglicht im geo6ffneten Zustand ein Einfuhren des Auftriebskorpers in den
Schleusenraum. Zur Gewahrleistung des Wasserablaufs beim Entleeren des

Schleusenraums ist die Anordnung eines Ablassventils (vgl. Absatz [0018]) sowie



eines Luftzufuhrventils (vgl. Absatz [0019]) vorgeschlagen, das in einer Anordnung
gemal} Figur 3 auch der Entluftung (,Ventil — Zu- u. Abluft®) dient.

Fur das notwendige Zufiihren der Wassermengen, die beim Schleusungsvorgang
jeweils abgelassen werden und von daher im Auftriebsbehdlter nicht mehr zur Ver-
fugung stehen wirden (vgl. Absatz [0003]) bzw. erganzt werden mussen, ist in der
Anmeldung u. a. die Ausnutzung der Gezeiten angesprochen (Absatz [0032]

i. V. m. Absatz [0045] im Zusammenhang mit Figur 7).

Detaillierte MaRnahmen, insbesondere die konstruktive Ausfiihrung der einzelnen,
u. a. im Absatz [0015] benannten Komponenten der Schleuse, ebenso der tbrigen
Anordnung zur Nutzung der Auftriebskraft offenbart die Anmeldung nicht. Folglich

bleibt dies insgesamt dem vorstehend schon definierten Fachmann tberlassen.

So ist die Einrichtung zur Nutzung einer Auftriebskraft als Bestandteil der die
~Schleuse® aufweisenden Anordnung im geltenden Anspruch 1 nicht naher be-

stimmt, die der Fachmann insoweit frei auf die jeweiligen Bedurfnisse abstimmt.

Auch ist die Anordnung der gemall dem geltenden Anspruch 1 umfassten Be-

standteile der ,Schleuse®, namlich

- Schleusenraum,

- verschliel3bares oberes Ventil fir den Auftriebskorper,

- verschlie3bares Ventil fur die Zufuhr des Auftriebskorpers,
- Wasserablauf,

- Entluftungs- und Luftzufuhrventil,

Uber ihre Bezeichnungen hinaus nicht naher qualifiziert. Mit dem gebotenen, auf
die Funktion ausgerichteten Verstandnis dieser Angaben durch den Durchschnitts-

fachmann muss demnach die Anordnung fur ein Durchschleusen eines Auftriebs-



korpers durch abgestimmtes Offnen der Ventile bzw. abgestimmtes Entleeren und
Beflllen des Schleusenraums hergerichtet sein (vgl. Abséatze [0016] bis [0019]).

4) Die Anordnung gemal geltendem Patentanspruch 1 ist nicht patentfahig,
weil sie im Vergleich mit dem Stand der Technik gemafd DE 299 18 276 Ul (D3)
und dem Wissen und Koénnen des Durchschnittsfachmannes nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit gemal § 4 PatG beruht.

Aus der Druckschrift D3 geht eine Anordnung hervor, in der Auftriebskorper in ei-
ner mit Flussigkeit geflllten Saule aufgrund der Auftriebskraft aufsteigen, vgl. dort
Anspruch 1 im Zusammenhang mit der Figur. Die mit Flissigkeit gefullte Saule bil-
det hierbei einen Auftriebsbehélter, an den sich im untersten Bereich ebenfalls
eine Schleuse anschlief3t. Ein zuvor aufgestiegener Auftriebskorper soll nach dem
Absinken in einer benachbarten, leeren Sdule durch die Schleuse wieder in die
flussigkeitsgefillte Saule geleitet werden, vgl. hierzu die Angaben im Abschnitt
,Beschreibung“. In der Figur — die der Fachmann bereits wegen des horizontal lie-
genden Schleusenraums, auf den nachfolgend noch eingegangen wird, aus dem
ein Auftriebskorper allein aufgrund der Auftriebskraft wie beschrieben gerade nicht
selbsttatig aufsteigen konnte, als vereinfachte Prinzipdarstellung auffasst — ist
ebenfalls eine Anordnung angedeutet, mit der die potentielle Energie eines
aufgrund Auftrieb angehobenen Auftriebskorpers beim Absinken entsprechend der
Angaben im ersten Absatz des Abschnitts ,Erlduterungen umgewandelt werden
kann (,Hier kdnnte z. B. mit einer entsprechenden Mechanik ein Generator ange-

trieben werden®, vgl Erlauterungen sowie Anspruch 3 der D3).

Somit offenbart diese Entgegenhaltung in Ubereinstimmung mit dem Wortlaut des
Oberbegriffs gemal des geltenden Patentanspruchs 1 eine Anordnung zur Nut-
zung einer Auftriebskraft eines Auftriebskoérpers in einem mit Flussigkeit gefillten
Auftriebsbehélter mit einer Schleuse zum Einfuhren des Auftriebskérpers in den

untersten Bereich des Auftriebsbehalters.



Dem technischen Verstandnis des Begriffs ,Schleuse” folgend, leitet der Fach-
mann kraft seines Fachwissens bereits aus den dort im Beschreibungsteil enthal-
tenen Angaben zur Funktionsweise das Vorhandensein eines Schleusenraums ab,
dem auch jeweils endseitig verschlieende Ventile zugeordnet sind. Denn der
Fachmann erkennt in der Zeichnung der D3 einen horizontal geschlossenen Ven-
tilschieber als Bestandteil eines Ventils am unteren Ende der linken S&aule. Dieses
Ventil verhindert einen Abfluss der Flissigkeit wie auch ein Austreten des Auf-
triebskorpers. Andererseits ermdglicht es in Offenstellung ein Einfihren eines Auf-
triebskdrpers. Weiterhin ist in der Zeichnung ein vertikal ausgerichteter Ventil-
schieber als Bestandteil eines Ventils in gedffneter Stellung gezeigt. Dieses Ventil
begrenzt ebenfalls den Schleusenraum. In seiner dargestellten Offenstellung lasst
es einen Austritt des Auftriebskérpers zu, in der geschlossenen Stellung verhindert
es ebenfalls — wie das Eintrittsventil — ein AbflieRen der Flissigkeit aus dem Auf-
triebsbehalter. Der vertikale Schieber bildet dort das anmeldungsgemal ,obere*
Ventil aus, weil es in Bezug auf die Bewegung des Auftriebskorpers stromabwarts
gelegen ist. Dementsprechend bildet der horizontale Schieber das — stromauf-

warts gelegene - Ventil fur die Zufuhr des Auftriebskoérpers.

In der Figur der D3 ist weiterhin ein mit dem Zusatz ,Be- und Entliftung“ bezeich-
neter Durchgang angedeutet, dem der Fachmann mit dem gleichen Verstandnis
wie fUr das geltend in Kombination beanspruchte Ventil zwanglos eine Ausfiihrung
als (zwischen einer Offen- und Geschlossenstellung umstellbares) Entliftungs-
und Luftzufuhrventil entnimmt. Denn andernfalls wirde Flussigkeit trotz stromauf-
warts geschlossener Schleuse aus der Schleusenkammer bzw. dem Auftriebsbe-
halter bei offenem oberen Ventil auslaufen oder die Schleuse wére nicht sicher
(vollstandig) mit Flussigkeit befillbar.

Im Unterschied zur anmeldungsgemal3en Anordnung zeigt die Figur der D3 weder
einen ,Wasserablauf im vorstehend erlauterten, anmeldungsgemafRen Sinn noch
ist der Schleusungsvorgang in der Druckschrift hinsichtlich der beteiligten vorrich-

tungstechnischen Komponenten naher beschrieben.



Der Anmeldervertreter hat bezweifelt, dass eine der Figur der D3 nachempfunde-
ne Anordnung funktionsfahig ware, weil der Auftriebskorper nicht in einen - nach
SchlieRen des oberen, stromabwarts gelegenen Ventils und Offnen des stromauf-
warts gelegenen Ventils - (noch) flussigkeitsgefillten Schleusenraum eingefiihrt

werden konnte.

Dieser Kritikpunkt ergibt sich fir den Fachmann spatestens beim Versuch der kon-
struktiven Umsetzung der Energie-Gewinnungsanlage nach der D3. Denn dabei
erweist es sich als funktionsnotwendig, dass der Schleusenraum vor oder zumin-
dest beim Einfuhren des Auftriebskorpers entleert werden muss. Andernfalls kénn-
te der Auftriebskdrper gar nicht in den Schleusenraum gelangen, denn er soll
leichter sein als das Medium in der Auftriebsséaule, vgl. Anspruch 2 der D3. Aus
diesem Grund wirde der Fachmann neben Mal3nahmen zur Befullung mit Flussig-
keit in Abh&ngigkeit von der Ausrichtung des Schleusenraums selbstverstandlich
die Mdglichkeit der Entleerung des Schleusenraums schaffen als Grundvorausset-
zung dafur, dass der Auftriebskorper tGberhaupt in den Schleusenraum einfihrbar

ist.

Insoweit betrifft das Vorsehen eines ,Wasserablaufs“ eine funktionelle MalRnahme,
die zum Koénnen des eingangs definierten Durchschnittsfachmannes gehoért. Gera-
de weil die D3 eine Anordnung mit zu schleusenden Auftriebskérpern lediglich
vom Prinzip her allgemein beschreibt und ebenso wie die Anmeldung entspre-
chendes handwerkliches Konnen als bekannt voraussetzt, hatte der Durch-
schnittsfachmanns zum Erreichen einer funktionsfahigen Anordnung hinreichen-
den Anlass, den als solchen unmittelbar erkannten Problemen bei der Realisie-
rung abzuhelfen und die vorbekannte Anordnung durch Vorsehen eines Wasser-

ablaufs zu erganzen.

Auf das Erfordernis der Erganzung der bei jedem Schleusungsvorgang entnom-
menen Wassermenge - wie vom Anmeldervertreter im Hinblick auf eine funktions-

fahige Anordnung noch angesprochen, weil es in dieser Entgegenhaltung behan-
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delt ist - war bei vorliegender Betrachtung nicht einzugehen, weil auch der gelten-
de Anspruch 1 keine Merkmale enthélt, die seinen Gegenstand in dieser Hinsicht
unterscheidungsfahig qualifizieren kénnten. Somit kommt es bei der Betrachtung
der D3 mit den Augen des Fachmanns auch nicht darauf an, dass die in der Figur
dieser Druckschrift dargestellte Energie-Gewinnungsanlage ohne Flussigkeits-

nachfuhrung als sog. ,perpetuum mobile” nicht funktionsfahig ware.

5) Dass die zusatzlichen Merkmale, die in den auf Patentanspruch 1 direkt oder
indirekt zurtickbezogenen Patentansprichen 2 bis 5 vorgesehen sind, zu einer
anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fihren kdnnten, ist weder geltend ge-
macht noch sonst ersichtlich (BGH ,Sensoranordnug“ Rdnr. 96 in GRUR 2012,
149 — 156).

6) Da das Verfahren vor dem deutschen Patent- und Markenamt nach Prufung
durch den Senat weder an einem wesentlichen Mangel leidet noch neue Tatsa-
chen bekannt geworden sind, die fur die Entscheidung wesentlich sind, war fur
eine Aufhebung ohne eigene Sachentscheidung im Ermessen gemal § 79 Abs. 3
PatG kein Raum. Gegenteiliges hat der Beschwerdefuhrer auch nicht vorgebracht,
der sich im Ubrigen bereits schriftsatzlich mit Eingabe vom 17. Mai 2013 auf die
Betrachtung der bereits im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt
bertcksichtigten und auch in der mindlichen Verhandlung hier eingehend disku-
tierten DE 299 18 276 U1 (D3) im Hinblick auf die Frage des Vorliegens einer pa-
tentfahigen Erfindung im Sinne des § 1 Abs. 1 PatG eingelassen hat.

Hilber Bork Dr. Baumgart Kortge

Ko



