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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2015 112 622.2

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dipl.-Ing. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Geier

ECLI:DE:BPatG:2020:140520B9Wpat5.17.0



beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Pri-
fungsstelle fir Klasse F 04 C des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 9. Januar 2017 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterla-

gen erteilt:

- Patentanspriche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom
16. Marz 2020,

- Beschreibung Seiten 1 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom
16. Marz 2020,

- Zeichnung Figuren 1 und 2, eingereicht mit der Anmeldung am
31. Juli 2015.

2. Der Antrag des Anmelders auf Riickzahlung der Beschwerdegebihr

wird zurtickgewiesen

Grinde

Der Beschwerdefuhrer ist Anmelder der am 31. Juli 2015 beim Deutschen Patent-

und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung:
»verdrangungskadrper fur eine Schlauchpumpe und Schlauchpumpe®.
Mit Beschluss vom 9. Januar 2017- elektronisch signiert am selben Tag — hat die

Prufungsstelle fur Klasse F 04 C des Deutschen Patent- und Markenamts die

Anmeldung gemanR § 48 PatG zuriickgewiesen.



Gegen den am 12. Januar 2017 zugestellten Zurtiickweisungsbeschluss richtet sich
die Beschwerde des Anmelders laut dessen Erklarung mit Schriftsatz vom
25. Januar 2017, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt per Fax am

selben Tag.

Laut der Beschlussbegrindung fehle dem Gegenstand des Hauptanspruchs (Pa-
tentanspruch 1) in der dort antragsgemald zugrundeliegenden, urspriinglich zur
Anmeldung eingereichten Fassung die Neuheit gegentber dem Inhalt einer als
Beleg des Standes der Technik bereits in einem vorausgegangenen Prifungsbe-
scheid herangezogenen Patentschrift. Mit diesem Bescheid wurde mit Verweis auf
weitere Patentdokumente mitgeteilt, dass eine nach den § 3 bzw. 8§ 4 PatG patent-
fahige Erfindung auch nach keinem der weiteren zur Anmeldung gereichten Patent-
anspruche vorliege.

Den Ausfihrungen im Prifungsbescheid ist der Anmelder mit Eingabe vom
21. Dezember 2016 auf Basis unverdnderter Patentanspriiche entgegengetreten;
u.a. hat der Anmelder der von der Prufungsstelle vorgenommenen ldentifikation ein-
zelner Merkmale des Gegenstands des Anspruchs bei dem als neuheitsschadlich
entgegengehaltenen Stand widersprochen; eine mindliche Anhérung hat er nicht
beantragt (8 46 Abs. 1 PatG).

Zur Beschwerde hat der Anmelder mit Schriftsatz vom 27. Méarz 2017 eine Be-
schwerdebegrindung nachgereicht, verbunden u.a. mit dem Antrag auf Rickzah-
lung der Beschwerdegebltihr. Hierzu hat der Anmelder gerigt, dass Beschluss ohne
weiteren Bescheid ergangen sei und dass sich die Beschlussbegrindung, die nach
seiner Auffassung keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Bescheidserwide-
rung erkennen lasse, in einer Wiederholung des Prufungsbescheids zum An-
spruch 1 erschopfe, wahrend bezlglich Anspruch 12 erstmals auf die einzelnen
Merkmale dieses Anspruchs eingegangen werde. Nach Auffassung des Anmelders
sei der Beschluss insoweit unter Verletzung des rechtlichen Gehérs ergangen, weil
dieser auf Grinden beruhe, zu denen er sich mangels Mitteilung nicht habe auf3ern

kénnen, und eine Auseinandersetzung mit den eigenen Einwendungen fehle.



Mit gerichtlichem Schreiben vom 6. Februar 2020 sind im Hinblick auf ein mégliches
weites Verstandnis der zu betrachtenden Anspruchsfassung im Beschwerdeverfah-
ren weitere den Stand der Technik belegende Druckschriften in Bezug genommen
worden; mithin sind zur Frage der Patentfahigkeit insgesamt folgende Entgegen-
haltungen auch aufgrund einer Benennung im Recherchebericht des Deutschen
Patent- und Markenamts bzw. Benennung in den Anmeldungsunterlagen im Verfah-

ren zu bericksichtigen:

D1 - US 4,288,205 A,

D2 - US 4,950,136 A,

D3 -DE 1011 730 A,

D4 - DE 696 05 855 T2,

D5 - DE 4008 705 A1,

E6 - US 4,278,085 A,

E7 - US 2012/07175292 A1,
N8 - US 4,705,464 A,

N9 - US 2010/0129247 A1l.

Gemal Schriftsatz vom 16. Marz 2020 hat der Anmelder zuletzt sinngeman bean-

tragt,

den Beschluss der Priufungsstelle fir Klasse F 04 C des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2016 aufzuheben und ein
Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

- Patentanspriche 1 bis 14, eingereicht mit Schriftsatz vom
16. Marz 2020,

- Beschreibung Seiten 1 bis 13, eingereicht mit Schriftsatz vom
16. Marz 2020,

- Zeichnung Figuren 1 und 2, eingereicht mit der Anmeldung am
31. Juli 2015.



Die demnach geltenden Anspriiche 1 und 12 des insgesamt 14 Anspriiche umfas-
senden Anspruchssatzes haben folgenden Wortlaut:

1. ,Verdrangungskorper (1) fur eine Schlauchpumpe, umfassend einen um eine
zentrale Drehachse (100) drehbaren Trager (10), an dem eine Mehrzahl von jeweils
um eine parallel zur Drehachse (100) ausgerichtete Rollenachse (14) drehbaren
Andruckrollen (12) angeordnet sind, wobei die Rollenachse (14) jeweils senkrecht
zur Drehachse (100) verschieblich am Trager (10) gelagert und in Bezug auf die
Drehachse nach radial aul3en federvorgespannt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollenachse (14) jeweils als eine mit UbermaR in Verschiebungsrichtung auf
einen tragerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse ausgebildet ist, zwischen
deren nach radial innen gerichtetem Innenseitenbereich und dem nach radial auf3en
gerichteten AulR3enseitenbereich des Zapfens (106) mindestens eine senkrecht zur
Drehachse (100) orientierte Druckfeder (16) abgestutzt ist.”

12. ,Schlauchpumpe, umfassend ein Widerlager (3) zur Fixierung eines flexiblen
Schlauchs (2) mit vorgegebenem Schlauchdurchmesser in einer vorgegebenen
Schlaucherstreckungsrichtung und einem mit wenigstens einem Verdrangungs-
korperelement aufgebauten Verdrangungskoérper (1), wobei das Verdrangungskor-
perelement jeweils einen Trager (10) mit einem vorderen und einem hinteren
Tragerende umfasst, im Bereich dessen vorderen Tragerendes eine um eine Rollen-
achse (14) drehbare Andruckrolle (12) angeordnet ist, und wobei die Rollen-
achse (14) zum vorderen Tragerende hin federvorgespannt ist und der Verdran-
gungskorper (1) relativ zu dem Widerlager (3) derart bewegbar ist, dass die
Andruckrolle (12) weniger als der vorgegebene Schlauchdurchmesser von dem
Widerlager (3) beabstandet langs der vorgegebenen Schlaucherstreckungsrichtung
verfahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollenachse (14) jeweils als eine
mit UbermaR in Trager-Langsrichtung auf einen tragerfesten Zapfen (106) aufge-

steckte Hohlachse ausgebildet ist, zwischen deren zum hinteren Tragerende gerich-



teten Ruckseitenbereich und dem zum vorderen Tragerende gerichteten Vordersei-
tenbereich des Zapfens (106) eine zum vorderen Tragerende hin orientierte Druck-
feder (16) abgestutzt ist.”

Wegen der Fassung der direkt oder indirekt auf den Anspruch 1 bzw. 12 riickbezo-
genen Anspriiche 2 bis 11 sowie 13 und 14 und zu der geltenden Beschreibung wird

auf die Anlage zum Schriftsatz vom 16. Marz 2020 verwiesen.

Zu der Zeichnung wird auch auf die Anmeldungsunterlagen verwiesen (vgl. auch
zur Anmeldung erschienene Offenlegungsschrift DE 10 2015 112 622 A1, folgend

OS kurzbezeichnet), zu weiteren Einzelheiten im Ubrigen auf die Akte.

1. Die frist- und formgerecht eingelegte und auch im Ubrigen zulassige Be-
schwerde hat insoweit Erfolg, als sie zur Patenterteilung auf Basis der geltenden
Unterlagen fuhrt (s.u. 2), die im Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind.

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr war zurtickzuweisen (s.u. 9).

2. Die Anmeldung betrifft einen mit drehbaren Andruckrollen versehenen Ver-
drangungskaorper flr Schlauchpumpen sowie eine Schlauchpumpe mit einem Ver-
drangungskorper dieser Art; bei diesem Pumpentyp fahren die Rollen Uber einen
Schlauch, der hierbei an einem Widerlager fortlaufend zusammengequetscht wird,
wodurch das im Schlauch vor der Quetschstelle vorhandene Fluid ausgetrieben

wird.

Bei einer bekannten Schlauchpumpe — hierfir ist in der Anmeldung auf die Druck-
schrift E6 verwiesen (vgl. Abs. [0004] in OS) — umfasse der Verdrangungskérper
einen um eine zentrale Drehachse drehbaren Rotor mit mehreren Rollen, deren
parallel zur Drehachse ausgerichtete Achsen in Gabeln gefasst seien, welche radial

verschieblich am Rotor gelagert seien. Durch eine zwischen der Briicke der Gabel



und dem Rotor abgestiutzte Feder werde die Gabel mitsamt der Rolle radial nach

aul3en vorgespannt.

Problematisch wegen des Wartungsaufwands fur eine regelmaflige Reinigung sei
hierbei, dass dieser bekannte Verdrangungskorper nur aufwéandig zerlegt und wie-
der montiert werden kénne (vgl. Abs. [0005] in OS).

Als Aufgabe ist bezeichnet, fir eine Schlauchpumpe einen bei kompaktem Aufbau
leicht zu wartenden Verdrangungskaorper zur Verfiigung zu stellen (vgl. Abs. [0007]
in OS).

Mit der Entwicklung und Konstruktion von Schlauchpumpen und deren Bestandtei-
len ist als Durchschnittsfachmann ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau angespro-

chen.

3. Diein der Fassung des geltenden Anspruchs 1 zur Definition des beanspruch-
ten ,Verdrangungskorpers* angefihrten Merkmale werden fur eine Bezugnahme in
einer Gliederung wie folgt beziffert (Anderung gegeniiber der urspriinglich einge-

reichten Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

M1  Verdrangungskorper (1) fur eine Schlauchpumpe,
M2  umfassend einen um eine zentrale Drehachse (100) drehbaren Trager (10),
M2.1 mit tragerfesten Zapfen (106),

M3 an dem eine Mehrzahl von jeweils um eine Rollenachse (14) drehbaren
Andruckrollen (12) angeordnet sind,

M4  wobei jede Rollenachse (14) jeweils
M4.1 parallel zur Drehachse (100) ausgerichtet ist,
M4.2 senkrecht zur Drehachse (100) verschieblich am Trager (10) gelagert ist,

M4.3 in Bezug auf die Drehachse (100) nach radial au3en federvorgespannt ist,




M4.4 jede Rollenachse (14) ist als eine mit Ubermaf in Verschiebungsrichtung
jeweils auf den tragerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse ausge-
bildet,

M5  zwischen dem nach radial innen gerichtetem Innenseitenbereich der Hohl-
achse und dem nach radial aul3en gerichteten Aul3enseitenbereich des Zap-
fens (106) ist mindestens eine senkrecht zur Drehachse (100) orientierte

Druckfeder (16) abgestiitzt.

Die in der Fassung des geltenden Anspruchs 12 zur Definition der beanspruchten
~Schlauchpumpe® angefihrten Merkmale werden fur eine Bezugnahme in einer

Gliederung wie folgt beziffert:

NO  Schlauchpumpe,

N1 umfassend ein Widerlager (3) zur Fixierung eines flexiblen Schlauchs (2) mit
vorgegebenem Schlauchdurchmesser in einer vorgegebenen Schlaucher-

streckungsrichtung,

N2  (mit) einem mit wenigstens einem Verdrangungskorperelement aufgebauten

Verdrangungskorper (1)
N2.1 mit einem tragerfesten Zapfen (106),

N2.2 das Verdrangungskorperelement umfasst jeweils einen Trager (10) mit

einem vorderen und einem hinteren Tragerende,

N2.2.1 im Bereich dessen vorderen Tragerendes ist eine um eine Rollen-

achse (14) drehbare Andruckrolle (12) angeordnet,

N2.2.2 die Rollenachse (14) ist zum vorderen Tragerende hin federvorge-
spannt,
N2.2.3 die Rollenachse (14) ist jeweils als eine mit UbermaR in Trager-Langs-

richtung auf den tragerfesten Zapfen (106) aufgesteckte Hohlachse

ausgebildet,



N2.2.4 zwischen dem zum hinteren Tragerende gerichteten RUckseitenbe-
reich der Hohlachse und dem zum vorderen Tragerende gerichteten
Vorderseitenbereich des Zapfens (106) ist eine zum vorderen Trager-

ende hin orientierte Druckfeder (16) abgestutzt,

N2.3 der Verdrangungskorper (1) ist relativ zu dem Widerlager (3) derart
bewegbar, dass die Andruckrolle (12) weniger als der vorgegebene
Schlauchdurchmesser von dem Widerlager (3) beabstandet langs der vor-

gegebenen Schlaucherstreckungsrichtung verfahrbar ist.

4.  Aus der Sicht des Fachmanns kommt dem geltenden Anspruch 1 unter Heran-
ziehung von Beschreibung und Zeichnung in seiner Gesamtheit unter Berucksichti-
gung des Beitrags, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfin-

dung liefern, ein Sinngehalt wie folgt zu:

Entsprechend den Angaben zum Merkmal M2 handelt es sich bei dem bezeichneten
Lverdrangungskorper* (Merkmal M1) um einen beim Pumpbetrieb rotierenden Tra-

ger mit umlaufend mitbewegten Andruckrollen (Merkmal M3) daran.

Der um eine ,zentrale Drehachse* drehbare ,Trager* (Pos. 10 / Merkmal M2) ist mit
JLragerfesten Zapfen* (Pos. 106 / Merkmal M2.1) versehen, auf die jeweils ein Achs-
korper (,Rollenachse 14“ / Merkmal M4) aufsteckt ist, der mit einer auf die Formge-
bung der Zapfen abgestimmten Aushdhlung ausgebildet ist. Denn diese Aushdhlung
ist mit ,UbermaR in Verschiebungsrichtung® entsprechend Merkmal M4.4 ausge-
fuhrt, wodurch dieser hohle Achskorper mittels Druckfedern radial ,nach aufl3en in
Bezug auf die Drehachse” des Tragers in einer durch die abgestimmte Formgebung
im Ubrigen vorgegebenen Richtung verschiebbar ist. Diese MaRnahme dient nach
dem Verstandnis des Fachmanns der Sicherstellung einer Quetschung des
Schlauchs aufgrund der aus der Vorspannung der Federn (,federvorgespannt®,
Merkmal M4.3) resultierenden Kraft. Die bei dieser Anordnung selbst nicht drehba-
ren Achskorper — die im Anspruch so bezeichneten ,Rollenachsen* — verkdrpern
hierbei insoweit gleichsam die Achsen fur die hierauf drehbar angeordneten und

beim Betrieb der Pumpe umlaufenden ,,Andruckrollen“ (Pos. 12 / Merkmal M3).
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Figur 1 aus OS (freigestellt, ergéanzt)

In Verbindung mit dem den Merkmalen M4.2 und M4.4 folgt demnach fir den
Sinngehalt des Merkmals M4, dass der Begriff ,Rollenachse” fir einen hohlen, zum
Aufstecken auf einen tragerfesten Zapfen (Merkmal M2.1) hergerichteten Achs-

abschnitt steht, der von daher in seiner Ausgestaltung gemafl Merkmal M4.4 auch
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.,Hohlachse“ bezeichnet ist. Diese ,Hohlachse“ verkorpert gleichsam auch die
geometrische Achse fur die auf diesem Achsabschnitt — insoweit ,um® die Rol-

lenachse — drehbar angeordnete Andruckrolle (Merkmal M3).

Implikation des Merkmals M5 ist hierbei eine Anordnung der — wenn auch nicht
naher nach Art und Aufbau definierten — Druckfeder mit einer dauernden Kraftab-
stitzung im Bereich der Aushohlung der Achskorper, d.h. im Bereich der axialen
Erstreckung der im Anspruch so bezeichneten ,Rollenachse” gegentiber dem jewei-
ligen ,tragerfesten Zapfen“ (vgl. hierzu auch Abs. [0010] in OS); die Feder stitzt sich
unmittelbar an der Hohlachse ab. Denn die mit dem Merkmal M4.3 geforderte
Federvorspannung ,in Bezug auf die Drehachse (100) radial nach auf3en* folgt aus
dem beiderseitigen Kraftangriff einer bereits vor einer Verschiebung verspannt vor-
liegenden Feder, einerseits an einem ,Innenseitenbereich® der ein UbermaR in Ver-
schiebungsrichtung ausbildenden Hohlachsen, andererseits an einem im Innern der

Hohlachse gegenuberliegenden ,Aul3enseitenbereich” des tragerfesten Zapfens.

Mit dem geltenden Anspruch 12 ist das Schutzbegehren nicht nur auf ein dem ,Ver-
drangungskaorper” gemaf Anspruch 1 (dort Merkmal M1) éhnliches ,Verdrangungs-
korperelement” (hier Merkmal N2) gerichtet, sondern auf eine ,Schlauchpumpe*
(Merkmal NO) insgesamt, jedenfalls mit den in der Merkmalsangabe N1 bezeichne-
ten Elementen ,Widerlager und ,flexibler Schlauch®. Im Hinblick auf einen gleich-
sam vorhandenen ,Trager* (Merkmal N2.2), der beim Gegenstand des geltenden
Anspruchs 1 ,drehbar® sein soll, schreibt das Merkmal N2.3 beim geltenden
Anspruch 12 eine Bewegbarkeit des Verdrangungskorpers (Merkmal N2) — der
gleichsam mit einem ,tragerfesten Zapfen* (Merkmal N2.1 i.V.m. Merkmal N2.2)
ausgefuhrt sein soll — mit dem Resultat einer Verfahrbarkeit (,verfahrbar*) der
»2Andruckrolle (Merkmal N2.2.1) vor.

Den Merkmalen N2.2.1 bis N2.2.4 kommt hierbei eine ahnliche Bedeutung wie den
Merkmalen M3 bis M5 beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 hinsichtlich
der Implikationen fur die vorrichtungstechnische Beschaffenheit des Verdrangungs-

korpers zu. Denn auch beim Gegenstand des geltenden Anspruchs 12 liegen die
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Rollenachsen, auf denen die Andruckrollen drehbar angeordnet sind, auf tragerfes-
ten Zapfen aufgesteckt vor. Auch sind diese aufgrund des UbermaRes — gegen
Federkraft vorliegend in ,Langsrichtung” (Merkmal M2.2.3) des Tragers — verschieb-
bar, wobei die Feder die Vorspannkraft ebenfalls im Bereich der axialen Erstreckung
der ,Hohlachse® gegentber dem ,tragerfesten Zapfen* im Innern der Rollenachse
aufbringt. Der Anspruch 12 schreibt zwar nicht ausdrticklich wie der Anspruch 1 dort
mit den Merkmalen M4.2 und M4.4 eine ,verschiebliche" Lagerung gegentber dem
Zapfen im Innern vor, dies ist jedoch Implikation der Merkmale N2.2.2 und N2.2.3 in

der vorgegebenen Merkmalskombination.

Im Hinblick auf das Verstandnis des Merkmals M4.2 bzw. der Merkmale N2.2.2 und
N2.2.3 ist zu beachten, dass die jeweiligen Anspriiche kein bestimmtes UbermafR
vorschreiben, das der Fachmann jedoch in Abhangigkeit von der Bauart der
Schlauchpumpe zu dimensionieren hat. So gibt der geltende Anspruch 12 keine
bestimmte ,Schlaucherstreckungsrichtung® und somit auch keine bestimmte Form
des ,Widerlagers" vor, von der der gleichsam nicht naher definierte Verfahrweg
abhangt. Fur das Ausfuhrungsbeispiel zeigt die Figur 2 jedenfalls einen Aufbau mit
linearem Verfahrweg gegeniber einem ebenen Widerlager bei geradliniger
Schlaucherstreckungsrichtung. Und in der Figur 1 der zur Anmeldung gereichten
Unterlagen ist eine mogliche Ausfihrungsform einer Schlauchpumpe mit einem
rotierenden Verdrangungskorper (Pos. 1) des Typs mit konstantem Schlauchfuh-
rungs-, d.h. Widerlagerradius schematisch dargestellt. Aus den in den jeweiligen
Anspruchen aufgefihrten Merkmalen folgt jedoch nicht zwingend eine auf diese Art

von Schlauchpumpen abgestimmte Ausfihrung.

5. Der ,Verdrangungskorper® wie die ,Schlauchpumpe* mit den im geltenden
Anspruch 1 bzw. 12 aufgefiihrten Merkmalen, die allesamt urspriinglich — zur Erfin-
dung gehorig — offenbart sind, sind zudem flr eine Ausfuhrbarkeit durch den Fach-
mann beim Nacharbeiten ausreichend und vollstdndig offenbart. Auf vorstehende
Darlegungen zum Sinngehalt der geltenden Anspriiche unter Bezugnahme der
Beschreibung und Zeichnung wird insoweit verwiesen. Die Fassung dieser Anspri-

che ist von daher zuldssig, ebenso die der hierauf riickbezogenen Unteranspriiche,
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die auf die gleich bezifferten Ansprtiche in deren urspriinglich eingereichten Fassun-

gen zuruckgehen.

6. Der unzweifelhaft gewerblich anwendbare ,Verdrangungskorper® mit den
Merkmalen gemanR Anspruch 1 in der beantragten Fassungist neui. S. des § 3 PatG
gegenuber dem im Verfahren zu bericksichtigenden Stand der Technik, vorliegend
dokumentiert durch die Druckschriften D1 bis D5, E6 und E7 sowie N8 und N9. Auch
die Neuheit der ,Schlauchpumpe® mit den Merkmalen gemafR Anspruch 12 in der
beantragten Fassung isti. S. des 8§ 3 PatG gegeben.

Denn aus keiner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen geht ein Gegen-
stand mit samtlichen im jeweiligen Anspruch aufgeftihrten Merkmalen fur sich her-

VOr.

Insbesondere sind bei keinem der in diesen Druckschriften fur ein fortlaufendes
Zusammenquetschen eines Schlauchs beschriebenen und gezeigten Verdran-
gungskorper (Merkmal M1 bzw. N2) die Anordnungen der die drehbaren Andruck-
rollen tragenden Rollenachsen (Merkmal M3 bzw. N2.2.1) im Sinne des Merk-
mals M5 bzw. des Merkmals N2.2.4 getroffen, demnach eine Feder (Merkmal M4.3
bzw. N2.2.2) die Vorspannkraft im Innern einer verschieblich und hierfur hohl aus-

gefuhrten Rollenachse aufbringt.

So geht aus Druckschrift E6 — zitiert in der Beschreibungsleitung bereits in der
ursprunglich eingereichten Fassung — eine Schlauchpumpe hervor, bei der ein
gesonderter Halter (,carriage 43%) zum Aufnehmen der Vollachse (,shaft 42%) der
darin drehbar angeordneten Andruckrolle (,pressure roller 41%) tber eine am Halter
angreifende Feder (,helical spring 46“) federvorgespannt ist, vgl. dort Spalte 4,
Zeilen 11 bis 20 i.V.m. Figur 5. Somit unterscheidet sich der erfindungsgemafe Auf-
bau hiervon grundlegend bereits konzeptionell aufgrund der durch das Merkmal M5
beim Gegenstand des Anspruchs 1 bzw. der durch das Merkmal N2.2.4 beim
Gegenstand des Anspruchs 12 i.V.m. jeweils den ubrigen Merkmalen implizierten
Anordnung, bei der die Feder im Innern einer hohlen, auf einen Zapfen aufge-

steckten Rollenachse angreift.
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Ahnliche Konstruktionen mit verschiebbar gefiihrten und von einer Feder beauf-
schlagten Lagern fur die mit den Andruckrollen umlaufenden Achsen — insoweit im
Unterschied zu den Implikationen des Merkmals M5 bzw. des Merkmals N2.2.4 —
sind aus der Druckschrift D3, vgl. dort Spalte 4, Zeilen 30 bis 37 i.V.m. Figur 1, aus
der Druckschrift D5, vgl. dort Spalte 2, Zeilen 50 bis 56 i.V.m. Figur 2/Ausschnitt I,
sowie aus der Druckschrift N8, vgl. dort Spalte 3, Zeilen 51 bis 61 i.V.m. der Figur 2

bekannt.

Auch bei der aus der Druckschrift D4 hervorgehenden Anordnung bilden Andruck-
rollen (,Rollenelemente 32, 34%), die mitsamt ihren Rollenachsen (,Achsen 98, 100%)
—an ,Bugeln 92, 94“ gehalten — verschiebbar gefihrt sind, einen Verdrangungskor-
per, bei dem die Rollenachse innerhalb einer Lagerstelle mitsamt der Andruckrolle
umléauft, vgl. dort Seite 19, vorletzter Absatz bis Seite 20, erster Absatz, Seite 24,
erster Absatz, letzter Satz i.V.m. Figur 7; hierbei liegt die Rollenachse jedoch nicht
aufgesteckt vor.

Bei der aus der Druckschrift D2 bekannten Schlauchpumpe greifen Federn an den
seitlichen, Uber die drehbare Andruckrolle (,roller 64*) hinausstehenden Enden und
somit zwar an der verschieblich gefihrten Rollenachse (,shaft 56*) an, dies in einer
von daher noch den Merkmalen M3, M4, M4.1, M4.2 und M4.3 bzw. noch dem
Merkmal N2.2.2 entsprechenden Anordnung, vgl. Spalte 4, Zeilen 29 bis 35 und
Spalte 6, Zeilen 20 bis 29 i.V.m. den Figuren 2 und 3. Jedoch sind auch dort die
Rollenachsen am Aulienumfang gefuhrt und liegen als Vollachsen insoweit einge-
steckt vor, wahrend das Merkmal M5 zusammen mit dem Merkmal M4.4 bzw. das
Merkmal N2.2.4 zusammen mit dem Merkmal N2.2.3 eine Innenfihrung der — hier-
fur hohl auszufiihrenden und auf einen Zapfen aufzusteckenden — Rollenachse vor-

schreibt.

Bei den aus den Druckschriften E7 und N9 hervorgehenden Aufbauten von
Schlauchpumpen sind die Rollenachsen entgegen der ausdriicklichen Vorgabe der
Merkmale M4.2 und M4.4 in Anspruch 1 bzw. der Implikation der Merkmale N2.2.2

und N2.2.3 bei der Merkmalskombination des Anspruch 12 nicht ,verschieblich®
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bzw. fir eine Bewegbarkeit in (Trager-) ,Langsrichtung®, sondern verschwenkbar
gelagert.

So ist die bei der in der Druckschrift N9 beschriebenen und gezeigten Schlauch-
pumpe notwendige Verlagerungsfahigkeit der Andruckrollen konstruktiv mittels
schwenkbarer, flugelartiger Arme (,wings 5%) realisiert, die die Achsen (,roller
axles 8%) der Andruckrollen (,hose rollers 9%) auf einer Kreisbahn um tragerfeste
Schwenkachsen (,joints 6*) zwangsfihren, vgl. Abs. [0004], Satze 1 und 2 und Abs.
[0055] i.V.m. Figur 1 in N9. Solche Schwenklagerungen weisen nach dem Verstand-
nis des Fachmanns kein ,UbermaR* zur gezielten Bereitstellung einer Verlagerungs-
fahigkeit nach Art einer Verschiebung (Merkmal M4.2) bzw. in einer Langsrichtung
(,Tragerlangsrichtung®, Merkmal M2.2.3) senkrecht zur tragerfesten Schwenkachse
auf, wie dieses fur die im Bereich der auf den ,tragerfesten Zapfen* aufgesteckten
.Rollenachsen* bei den Gegenstanden mir den Merkmalen des geltenden An-
spruchs 1 bzw. des geltenden Anspruchs 12 entsprechend deren Sinngehalt vorge-
schrieben ist.

Und bei der in der Druckschrift E7 beschriebenen und gezeigten Schlauchpumpe
bildet ein Achskdrper (,shaft 26%) in einer um einen Stift (,pin 30“) verschwenkbaren
Anordnung zwar eine Rollenachse entsprechend Merkmal M3 bzw. entsprechend
Merkmal N2.2.1, weil hierauf eine Andruckrolle (,roller 24“) drehbar angeordnet ist,
vgl. Abs. [0013] und [0014] i.V.m. der Figur 2. Ein UbermaR zur Erzielung einer dem
hierdurch bedingten Freiraum entsprechenden relativen Beweglichkeit gegentber
dem dort vom Stift (,pin 30%) verkérperten Zapfen i.S. des Merkmals M4.4 bzw. des
Merkmals N2.2.4 schlief3t jedoch auch dieser Aufbau bereits von der Konzeption

her, d.h. bauartbedingt aus.

In der Druckschrift D1 schlief3lich ist eine Schlauchpumpe des Typs mit konzentrisch
umlaufenden Andruckrollen — in einer demgegentber unrund ausgefihrten, als
Widerlager fur den Schlauch dienenden Gehauseinnenwandung (,arcuate
chamber 32) — beschrieben, vgl. hierzu Spalte 3, Zeilen 48 bis 55 i.V.m. Figur 3.
Die Andruckrollen (,rollers 34“) sind hierbei mittels Lagern (,bearings 38") drehbar
auf Achsen (,shafts 40%) gelagert, wobei diese Einheiten an einem rotierenden Tra-

ger (,rotor 36") befestigt sind (,fixedly attached®), vgl. a.a.O. Im Betrieb bedarf es
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daher — bauartbedingt — keiner Verschiebung, jedenfalls nicht um ein zur Quet-
schung des Schlauchs erforderliches Mal3.

Der zeichnerischen Darstellung in der Figur 2 der Entgegenhaltung D1 entnimmt
der Fachmann hierfir radial offene Schlitze in den Wangen des Tragers offenbar
zum Zwecke der radialen Montage, in denen die Achsenden insoweit zwar dem
Wortlaut des Merkmals M4.2 entsprechend ,verschieblich* gelagert vorliegen. Und
der beschriebenen Anordnung von O-Ringen 39 (,0-Ring“) — diesem Maschinen-
element unterstellt der Fachmann beilaufig ein gummielastisches Verformungsver-
halten — zwischen dem Innenseitenbereich der hohlen Andruckrollen und der
Aul3enseite des jeweiligen Lagers auf der Achse kommt auch eine Federwirkung zu
(,acts as a mechanical spring®), weil eine Verdrangung zu einer Erhéhung der ent-
gegenwirkenden Federkraft flhrt, vgl. Spalte 3, Zeilen 55 bis 58. Jedoch liegen die
Rollenachsen bei diesem Aufbau insoweit weder auf einem tragerfesten Zapfen
.=aufgesteckt” i.S. des Merkmals M4.4 vor, noch bewirken die O-Ringe in dieser
Anordnung eine Vorspannung nach radial auf3en ,in Bezug auf die Drehachse (100)"
des ,drehbaren Tragers" i.S. des Merkmals M4.3 i.V.m. dem Merkmal M2. Vielmehr
bedingt erst eine aufgepragte Verlagerung gegeniber der Rollenachse eine radial
nach aufR3en gerichtete Reaktionskraft. Bei dieser Anordnung tritt insoweit keine Ver-
schiebung zwischen Achse und Trager entgegen der Implikation der gemeinsam zu
betrachtenden Merkmale M4.3, M4.4 und M5 bzw. der gemeinsam zu betrachten-
den Merkmale N2.2.2, N2.2.3 und N2.2.4 auf.

7.  Der mit dem geltenden Anspruch 1 definierte ,Verdrangungskorper® wie auch
die mit dem geltenden Anspruch 12 definierte ,Schlauchpumpe® beruhen jeweils auf
einer erfinderischen Tétigkeit i.S. des 8§ 4 PatG, denn keine aus den im Verfahren
zu berucksichtigenden Druckschriften hervorgehende Ausfiihrungsform fir sich
noch eine Zusammenschau des Inhalts dieser Druckschriften bietet dem Fachmann
ausreichend Vorbild und Anlass — auch nicht in Verbindung mit Fachwissen — zur

Auffindung der jeweiligen Merkmalskombinationen ohne erfinderisches Zutun.
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Wie vorstehend im Abschnitt 6 ausgefuhrt, unterscheiden sich die erfindungsgema-
Ren Aufbauten nach den geltenden Hauptansprichen von den aus den zu bertck-
sichtigenden Entgegenhaltungen hervorgehenden konstruktiven Lésungen grundle-
gend bereits konzeptionell aufgrund der durch das Merkmal M5 beim Gegenstand
des Anspruchs 1 bzw. der durch das Merkmal N2.2.4 beim Gegenstand des
Anspruchs 12 i.V.m. jeweils den Ubrigen Merkmalen implizierten Anordnung mit
einer auf einen tragerfesten Zapfen mit Ubermall aufgesteckten hohlen Rollen-
achse, bei der eine vorgespannte Feder im Innern eine Verschiebung zwischen dem
Zapfen und der Rollenachse bewirkt. Die notwendigen Abwandlungen bei den vor-
liegend betrachteten Verdrangungskorpern im Stand der Technik Ubersteigen den
Rahmen einer einfachen konstruktiven Abanderung mit fachiblichen Gestaltungs-

mitteln.

Anregung bereits zur vorliegend notwendigen Abkehr von diesen bekannten Kon-
struktionen von Verdrangungskdrpern bzw. Schlauchpumpen und zum Begehen
des Losungswegs i.S. der erfindungsgeméaien, durch die Merkmale im geltenden
Anspruch 1 oder Anspruch 12 jeweils definierten Anordnungen, die in dem im Ver-
fahren befindlichen Stand der Technik kein Vorbild hat und der auch nichts bietet,
was in Richtung der erfindungsgeméafien Losung weisen konnte, ergeben sich aus

diesen Druckschriften auch im Ubrigen nicht.

Einen Verdrangungskérper mit den Merkmalen gemald Anspruch 1 oder eine
Schlauchpumpe mit den Merkmalen des Anspruchs 12 zu konzipieren, liegt daher
nicht nahe.

Nach alledem sind die durch diese Anspriiche definierten Gegenstande auch im

Ubrigen patentfahig.

8. Die geltenden Unteranspriiche 2 bis 11 sowie 13 bis 14 betreffen zweckméa-
Bige Ausgestaltungen bzw. Weiterbildungen des erfindungsgemal3en ,Verdran-
gungskadrpers” gemal Anspruch 1 bzw. der ,Schlauchpumpe® gemal Anspruch 12;
diese gehen auf gleich bezifferte Anspriiche in der urspringlich eingereichten Fas-

sung zurlck und sind daher zusammen mit den Ansprichen 1 bzw. 12 gewéhrbar.



-18 -

Die Anderungen der Beschreibung betreffen zuséatzliche Angaben zum Inhalt
wesentlicher Entgegenhaltungen; diese Erganzungen sind von daher im Rahmen

einer Wirdigung des relevanten Standes der Technik zulassig.

9. Wasden ,Antrag” auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr betrifft, musste ihm
der Erfolg verwehrt bleiben.

Dieser Antrag ist zwar zulassig, ist aber rechtlich als Anregung zu behandeln, da die
Frage der Rickzahlung der Beschwerdegebihr einer Ermessensentscheidung des

Senats unterliegt, die von Amts wegen ohnehin zu treffen ist.

Fur eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr gem. § 80 Abs. 3 PatG besteht im
vorliegenden Fall jedoch kein Anlass. Sie ist nur dann gerechtfertigt, wenn es auf-
grund von besonderen Umstanden nicht der Billigkeit entspricht, die Gebdihr
einzubehalten (vgl. Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 11. Aufl.
2015, 8 80 PatG, Rdn. 22 u. 25; Schulte/Puschel PatG, 10. Aufl., § 80, Rdn. 114).
Dies ist bei besonders schweren Verfahrensfehlern der Fall oder wenn bei ord-
nungsgemafer Sachbehandlung der Erlass eines Zurickweisungsbeschlusses

nicht in Betracht gekommen waére.
Diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor.

Einen besonders schweren Verfahrensfehler vermag der Senat nicht zu erkennen.
Insbesondere liegt kein Verstol3 gegen das Recht auf Gewéahrung des rechtlichen
Gehors vor. Denn ein solches ist dem Anmelder mit der Moglichkeit zur Stellung-
nahme auf den Prifungsbescheid vom 8. Juni 2016 gewahrt worden, wovon der
Anmelder mit seinem Schriftsatz vom 21. Dezember 2016 auch Gebrauch gemacht
hat. Weiteres Gehor hat er nicht beantragt, so hat er nicht um eine Anhérung nach-
gesucht. Vielmehr endet sein Schriftsatz mit dem Antrag, die vorliegende Anmel-

dung erneut zu priifen und die Patenterteilung zu verfiigen.

Die mogliche Erwartung des Anmelders, er erhalte erneut Gelegenheit zur Stellung-
nahme, war auch deshalb unbegriindet, weil er inhaltlich keine neuen Ansprtiche

eingereicht hat, sondern sich lediglich gegen die rechtliche Bewertung im Bescheid
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des Prufers gewendet hat. Die nach Auffassung des Anmelders fehlende Auseinan-
dersetzung der Prifungsstelle mit seinen Einwendungen im Beschluss stellt aber
keine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehors dar, sondern allenfalls
einen Begrindungsmangel, wie es auch in der vom Anmelder zitierten Literatur-
stelle (Benkard, 8 47, Rdn. 9) vertreten wird, wobei allerdings nicht jede unterblie-
bene Auseinandersetzung mit dem Anmeldervorbringen im Beschluss auch einen
solchen Mangel bedeutet. Aus diesem Grundsatz kann nicht abgeleitet werden,
dass sich ein Beschluss mit jedem Vorbringen eines Verfahrensbeteiligten in den
Grinden ausdrtcklich zu befassen oder gar in einer bestimmten Weise auseinan-
derzusetzen hat (vgl. BVerfGE NJW 1978, 989).

Ein schwerwiegender Begriindungsmangel jedenfalls, der die Ruckzahlung der

Beschwerdegebihr rechtfertigen kénnte, liegt hier nicht vor.

Vorliegend ist der Beschluss der Prufungsstelle unter Anwendung der einschlagigen
Vorschriften und unter Wahrung des rechtlichen Gehoérs ergangen, und auch
ansonsten sind keine schwerwiegenden oder fir die Erhebung der Beschwerde

ursachlichen Verfahrensfehler erkennbar.

So stutzt sich die Entscheidung der Prufungsstelle auf den Grund mangelnder Neu-
heit des Gegenstands nach einem Hauptanspruch (Anspruch 1) in einer im Pri-
fungsverfahren unverdnderten Fassung. Dieser Zurlckweisungsgrund wurde
bereits mit dem Erstbescheid — der sich auch mit den tbrigen Ansprichen befasst
hat und mit dem auf die Mdglichkeit einer Zuriickweisung hingewiesen wurde —

aufgebracht.

Der Hinweis auf die Stellungnahme des Anmelders vom 21. Dezember 2016 im
Zuriickweisungsbeschluss dokumentiert, dass der Prufer die Argumentation des
Anmelders zur Kenntnis genommen hat. Dass sie in den weiteren Ausfihrungen
keinen Niederschlag gefunden haben, kann darauf zuriickzufihren sein, dass der
Prifer sie nicht fur einschlagig gehalten hat. Im Beschluss muss nicht auf jeden
Einwand eingegangen werden. Vielmehr enthéalt er die wesentlichen Grinde, die zu
der getroffenen Entscheidung gefuhrt haben (vgl. BGH, GRUR 2005, 258

- Roxithromycin). Die fehlende Auseinandersetzung mit dem Vortrag des Anmelders
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im Schriftsatz vom 21. Dezember 2016 mag einer vollstandigen Begriindung entge-
genstehen, fuhrt aber keinesfalls zu der Schlussfolgerung, der Beschluss sei nicht
mit Griinden versehen (vgl. Schulte, 10. Aufl., § 47, Rdn. 27).

Vielmehr lasst der sich inhaltlich mit dem — den Hauptanspruch umfassenden — ein-
zigen Antrag des Anmelders befassende Beschluss den maf3geblichen Grund fur
die Entscheidung erkennen und enthalt die notwendige Darlegung der tragenden
Erwagungen und entscheidungserheblichen tatsachlichen und rechtlichen Uberle-
gungen fur die getroffene Entscheidung, die eine Nachprifung durch das BPatG
ermaoglicht. Insoweit liegt eine ausreichende Begriindung ohne Verstol3 gegen die
Begrindungspflicht vor (8§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG i.V.m. § 79 PatG).

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr kommt zudem nur bei offensichtlicher
bzw. vollig fehlerhafter Sachentscheidung in Betracht (vgl. Busse/Keukenschrijver,
Patentgesetz, 8. Aufl., 8 80 Rdn. 126). Selbst eine etwaige unrichtige Beurteilung
der Patentfahigkeit durch die Prifungsstelle bietet keinen Grund fur eine Rick-
zahlung (vgl. Schulte/Puschel, a. a. O., § 73 Rdn. 140 m. w. N.; Schulte, 10. Aufl.,
§ 47, Rdn. 27).

Ohnehin musste die Kausalitat zwischen einem behaupteten Verfahrensfehler und
Beschwerdeeinlegung verneint werden. Denn mit dem zuletzt gestellten Antrag im
Beschwerdeverfahren liegt eine geédnderte Fassung des Anspruchs 1 zugrunde, mit
einem Sinngehalt entsprechend obiger Feststellung, auf dem die abweichende

Beurteilung der Patentfahigkeit durch den Senat beruht.

Dass der Zuriickweisungsbeschluss gegen eine gefestigte Rechtsprechung oder
Amtspraxis verstol3e, hat der Anmelder nicht geltend gemacht und ist auch so nicht

ohne Weiteres ersichtlich.

Nach alledem konnte der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebiihr keinen
Erfolg haben.



-21 -

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 sie auf einen der nachfolgenden Grinde
gestutzt wird, namlich dass

1. das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften tiber 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, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hubert Paetzold Dr. Baumgart Dr. Geier



