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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2018 123 565.8

(hier: Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuihr)

hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6.
Februar 2023 unter Mitwirkung des Richters Dr.-Ing. Baumgart als Vorsitzenden,
der Richterin Kriener sowie der Richter Dipl.-Iing. Kortge und Dipl.-Ing. Univ.

Sexlinger beschlossen:

Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebihr wird zurlickgewiesen.

ECLI:DE:BPatG:2023:060223B9Wpat13.21.0



Grinde

Die Beschwerdefuhrerin ist Anmelderin der am 25. September 2018 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen und dort mit dem Aktenzeichen
10 2018 123 565.8 gefiihrten Patentanmeldung mit der Bezeichnung

» rrockenlauferpumpe mit Ringkondensator*.

Die Prufungsstelle fir die Klasse FO4D des Deutschen Patent- und Markenamts hat
der Anmelderin im Prufungsbescheid vom 26. Juli 2019 mitgeteilt, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegentber dem Stand der Technik nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. So sei dem Fachmann aus der Druckschrift

D1: US 6359353 B1

bereits eine gattungsgemafe Trockenlauferpumpe bekannt. Ausgehend hiervon

gelange er durch eine Zusammenschau mit der Lehre der Druckschrift
D2: US5548 169 A,

die einen Motor mit Ringkondensator zeige, ohne weitere Uberlegungen zu der

beanspruchten Vorrichtung.

Der Auffassung der Prifungsstelle ist die Anmelderin im Schriftsatz vom 21. Juli
2020 mit einer unveranderten Anspruchsfassung entgegengetreten. Aus ihrer Sicht
offenbare keine der genannten Druckschriften eine Trockenlauferpumpe,
demzufolge auch ihre Kombination nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1
fuhren konne. Ferner wirde der Fachmann die Druckschrift D2 nicht zur Lésung
des in der Anmeldung formulierten Problems heranziehen, da die
Bauraumanforderungen in einer elektrischen Pumpe vollig andere seien als in
einem Elektromotor. Insofern gelange die Prifungsstelle nur durch eine unzuléssig
rickschauende Betrachtung zu ihrer im Prifungsbescheid geaulierten

Einschatzung. Zudem sei festzustellen, dass die Druckschrift D2 weder die



Verortung eines Ringkondensators auf der Leiterplatte einer Steuereinheit noch

seine Anordnung zwischen der Leiterplatte und einem Dichtflansch lehre.

Die Prufungsstelle fur Klasse FO4D des Deutschen Patent- und Markenamtes hat

die Anmeldung daraufhin ohne eine — auch nicht beantragte — Anhdrung mit

Beschluss vom 20. Mai 2021 zurtickgewiesen.

Der am Anmeldetag eingereichte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut (mit erganzter

Merkmalsgliederung):

M1.1
M1.2

M1.3

M1.4

M1.5

Trockenlauferpumpe (1) zum Fordern eines Férdermediums, aufweisend
einen Motor (11) zum Antreiben einer Pumpenwelle (2) der
Trockenlduferpumpe um eine Langsachse (100),

eine Steuereinheit (19), die mit dem Motor (11) zur Ansteuerung
verbunden ist,

ein fordermediumfihrendes Pumpengehause (4) in dem ein Laufrad (6)
angeordnet ist und

einen Dichtflansch (7) der das Pumpengehéuse (4) gegenuber dem Motor
(11) abdichtet,

dadurch gekennzeichnet, dass

M1.6

M1.7

M1.8

M1.9

die Steuereinheit (19) mit dem Dichtflansch (7) auf der laufradfernen Seite
verbunden ist,

wobei die Steuereinheit (19) eine Leiterplatte (20) und einen darauf
angeordneten Ringkondensator (21) umfasst, und

wobei der Ringkondensator (21) in Langsrichtung zwischen Leiterplatte
(20) und Dichtflansch (7) liegend und konzentrisch zu beiden (7, 20)
angeordnet ist und

in unmittelbarer Anlage zu dem Dichtflansch (7) zur Ausbildung eines

thermisch leitenden Kontakts steht.

Sie begriindet ihre Entscheidung damit, dass der Gegenstand nach dem geltenden

Anspruch 1 fir den von ihr definierten Fachmann ausgehend von der Druckschrift



D1 in Verbindung dem Inhalt der Druckschrift D2 unter Beriicksichtigung seines

Fachwissens nahegelegt sei.

Eine Abschrift der am 20. Mai 2021 elektronisch signierten Beschlussbegrindung
wurde der Anmelderin am 27. Mai 2021 gegen Empfangsbekenntnis zugestellt.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die
einschlie3lich ihrer Begrindung am 24. Juni 2021 beim Deutschen Patent- und
Markenamt elektronisch eingegangen ist.

Darin hat die Beschwerdefihrerin bzw. Anmelderin ihre Anmeldung mit gegenuber
den urspringlichen Unterlagen unveréanderter Anspruchsfassung weiterverfolgt und

die Zurlckerstattung der Beschwerdegebiihr beantragt.

Zur Rechtfertigung ihres Antrags auf Ruckzahlung der Beschwerdegebuihr fihrt die
Beschwerdefuihrerin  aus, dass der dem Beschluss vorausgehende
Prufungsbescheid nicht im Einklang mit den Richtlinien zur Prifung von
Patentanmeldungen des Deutschen Patent- und Markenamts stehe. Dort werde nur
pauschal behauptet, der die Lehre der Druckschrift D1 als Ausgangspunkt wahlende
Fachmann gelange bei Kenntnis des Inhalts der Druckschrift D2 ohne weitere
Uberlegungen zu der beanspruchten Trockenlauferpumpe. Diesen Ausfiihrungen
mangele es entgegen den Bestimmungen des Abschnitts 2.4 der zitierten
Richtlinien nicht nur an einer Gegenuberstellung der beanspruchten Merkmale mit
denen des Standes der Technik, sondern auch an einer Darlegung, weshalb der

Fachmann veranlasst gewesen sein soll, die beiden Druckschriften zu kombinieren.

Des Weiteren befasse sich der Bescheid vom 26. Juli 2019 nur mit einem Teil der
Anspruchsfassung. Die Beschwerdefiihrerin sei daher zunéchst davon
ausgegangen, dass einer Patentfahigkeit der nicht aufgefiihrten Anspriiche auch
nichts entgegenstehe. Erst im Beschluss vom 20. Mai 2021 habe die Prufungsstelle
ihre Auffassung offensichtlich revidiert. Zudem schliee der in Rede stehende
Bescheid mit der Feststellung: ,Bei der gegebenen Sachlage ist eine

Patenterteilung derzeit nicht moglich.” Die Beschwerdeflhrerin sei insofern von der



unmittelbaren Beschlussfassung tberrascht gewesen, als sie — auf diese Aussage

vertrauend — mit der Fortfihrung des Prufungsverfahrens gerechnet habe.

Mit Schreiben vom 24. Oktober 2022 hat die Beschwerdefuhrerin die Beschwerde
zurickgenommen. Sie beantragt jedoch weiterhin die Ruckzahlung der
Beschwerdegebuhr.

Hinsichtlich der geltenden Anspruchsfassung sowie weiterer Einzelheiten wird auf

den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Zuriicknahme der Beschwerde steht einer Entscheidung tiber den noch
anhangigen Antrag der Anmelderin auf Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr nicht
entgegen (8 80 Abs. 3 und 4 PatG), die sich nach billigem Ermessen bestimmt.
Billigkeitsgrinde kénnen sich insbesondere aus der Sachbehandlung durch das
Deutsche Patent- und Markenamt ergeben, etwa bei sachlicher Fehlbeurteilung,
Verfahrensfehlern oder VerstbéRen gegen die Verfahrensdkonomie. Insgesamt
mussen fur die Erhebung der Beschwerde ursachliche Umstande vorliegen, die es
unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebihr einzubehalten (vgl. Schulte,
Patentgesetz, 11. Aufl., 8 73, Rdn. 140).

Ein diese Rechtsfolge auslésender Umstand liegt nicht vor.

Die Prifungsstelle hatte im kurz gefassten, aus sich heraus jedoch verstandlich
abgefassten Prifungsbescheid vom 26. Juli 2019 ihre Auffassung damit begrindet,
dass eine Trockenlauferpumpe gemafR dem Patentanspruch 1 gegeniber einer
sinngemal naheliegenden Kombination der Lehren der Druckschriften D1 und D2
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, insoweit unter Anwendung richtigen
Rechts.

Hinsichtlich des Oberbegriffs des Patentanspruchs 1 bezieht sich die Prifungsstelle
dabei pauschal auf die Lehre der Druckschrift D1, ohne naher auf die verschiedenen
Merkmale im Einzelnen einzugehen oder entsprechende Textstellen anzugeben.

Diese Verfahrensweise setzt sich auch in ihren Darlegungen zum kennzeichnenden



Abschnitt des Patentanspruchs 1 fort, in denen sie unter Verweis auf die
Offenbarung der Druckschrift D2 lediglich auf die aus ihrer Sicht
entscheidungserheblichen Teilmerkmale abstellt. Obschon die Frage nach der
Veranlassung des Fachmanns zur Kombination der beiden Druckschriften
unbeantwortet bleibt, konnte die Priufungsstelle bei der anwaltlich vertretenen
Anmelderin erwarten, dass sie die im zitierten Bescheid genannten Druckschriften
durcharbeiten und sich so ihren substanziellen Offenbarungsgehalt erschlie3en
konnte. Dies umso mehr, als der Umfang der beiden Druckschriften tbersichtlich
erscheint, angesichts von jeweils nur einer geringen Anzahl von Zeichnungen (3
bzw. 5 Figuren) und jeweils nicht mehr als zwei Seiten Beschreibung. Das Mal3 der
notwendigen Konkretisierung in einem Prifungsbescheid richtet sich namlich auch
nach der Person des Adressaten (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl., § 45, Rdn.
16). Bei einer Patentanwaltskanzlei als Empfanger des Prufungsbescheids war
deshalb davon auszugehen, dass die Vertretung der Anmelderin die darin
enthaltenen Beanstandungen verstehen und ihre davon abweichende Auffassung
hinreichend darlegen konnte, wie es auch ihre Erwiderung vom 21. Juli 2020

dokumentiert.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die Wertung der Prifungsstelle, die eine
Patenterteilung mangels erfinderischer Tatigkeit ausgeschlossen hat, in der Sache
richtig war. Denn lediglich rechtlich kontrare Beurteilungen eines technischen
Sachverhalts durch die Anmelderin und die Prifungsstelle kénnen regelmafRig nicht
als Beleg fiur einen schwerwiegenden Begrindungsmangel dienen. Eine
Abweichung hiervon ist nur dann mdglich, wenn die Argumentation der
Prifungsstelle in einem solchen Male neben der Sache liegt (vgl. Schulte,
Patentgesetz, 11. Aufl., 8 73, Rdn. 142), dass sie schlichtweg nachvollziehbaren
logischen Grundsatzen widerspricht. Dies ist aber weder von der

Beschwerdefuhrerin vorgetragen noch fir den Senat erkennbar.

Auch ein grober Verfahrensverstol3, insbesondere eine Missachtung des Anspruchs
auf rechtliches Gehor nach § 45 Abs. 2 PatG, ist nicht ersichtlich. Mit der Wahrung

des rechtlichen Gehdrs wird jedem Verfahrensbeteiligten ein Anrecht zugestanden,



sich zu allen fur die abschlielRende Entscheidung mal3geblichen tatsachlichen und
rechtlichen Grunden vor der Beschlussfassung auf3ern zu koénnen (vgl. Schulte,
Patentgesetz, 11. Aufl. Einl. Rdn. 283 ff.). Hiervon ist die Prufungsstelle vorliegend
nicht abgewichen, da sich durch die Eingabe der Anmelderin vom 21. Juli 2020
weder der beanspruchte Gegenstand geandert hat noch seitens der Prifungsstelle
im angefochtenen Beschluss neue Argumente vorgebracht wurden. Dort hat die
Prufungsstelle die bereits im Prifungsbescheid dargelegte Argumentation zur
Patentfahigkeit aufgegriffen und weiter vertieft. Dabei fuhrte sie auch aus, weshalb
der Fachmann die im Beschluss genannten Dokumente unter Beriicksichtigung
seines Fachwissens kombiniert. Im Hinblick auf die Frage der Rickzahlung der
Beschwerdegebiihr kommt es letztlich nicht darauf an, ob die Anmelderin die
genannten Grinde fur Uberzeugend halt. Entscheidend ist, dass die Begrindung
die tragenden Erwagungen erkennen lasst (vgl. Schulte, Patentgesetz, 11. Aufl. §
80 Rdn. 116 i.V.m. § 73 Rdn. 148).

Soweit die Beschwerdefiihrerin zudem die fehlende Auseinandersetzung der
Prufungsstelle mit allen urspringlich eingereichten Anspriichen riugt, ist
festzustellen, dass eine Anmeldung bereits dann zurlickzuweisen ist, wenn ein
einzelner Anspruch nicht patentfahig ist. Auf die abhangigen Anspriche und den

Nebenanspruch im Einzelnen kam es insoweit nicht mehr an.

Mithin hat die Prifungsstelle im vorliegenden Fall die Sache ordnungsgemar und
angemessen behandelt, die nachvollziehbare Begrindung mit Bezug auf die
Druckschriften D1 und D2 orientiert sich an der Sache. Im Ubrigen musste dem
anwaltlichen Vertreter der Anmelderin bewusst sein, dass der Erlass des
Zuruckweisungsbeschlusses in Abfolge auf den ersten Prifungsbescheid bei
unveranderter Anspruchsfassung ohne zumindest hilfsweise Beantragung einer
Anhoérung nach gefestigter Amtspraxis in Betracht kam. Fir eine Wertung als
Uberraschungsentscheidung besteht insofern kein Raum (vgl. Schulte,
Patentgesetz, 11. Aufl. Einl. Rdn. 285).



Gegen diese Entscheidung ist kein Rechtsmittel gegeben, da eine Anfechtung der
Entscheidung im Patentgesetz nicht vorgesehen ist. Es handelt sich insbesondere
nicht um eine der in 8§ 100 Abs. 1 PatG aufgezéhlten Entscheidungen. Fur solche
Falle wird in § 99 Abs. 2 PatG bestimmt, dass Giberhaupt kein Rechtsbehelf gegeben
ist (vgl. z.B. Schulte, PatG, 11. Aufl., 8 100 Rn. 12 mit Verweis auf BPatGE 12, 238;
Fitzner/Lutz/Bodewig, Patkomm., PatG, 4. Aufl., 8 100 Rn. 12 sowie auch BPatG 9
W (pat) 17/20 — die Entscheidungen des Bundespatentgerichts sind Uber die
Homepage offentlich zuganglich).

Dr. Baumgart Kriener Kortge Sexlinger



