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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2005 030 805.8-44

hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 10. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Maksymiw, des Richters Schell, der Richterin Dr. Miinzberg und des
Richters Dr. Jager

BPatG 154
05.11



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Mit Beschluss vom 10. November 2011 hat die Prifungsstelle fir Klasse B 01 D
des  Deutschen Patent- und Markenamts die  Patentanmeldung
10 2005 030 805.8-44 mit der Bezeichnung

"Vakuumpumpstand”

zurlckgewiesen.

Dem Beschluss liegen die am 10. November 2011 eingegangenen Patentanspru-

che 1 bis 6 zugrunde, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

" 1. Chemie-Vakuumpumpstand mit
mindestens einer Chemie-Membranvakuumpumpe (21), die so ausgefiihrt ist,
dal} die mit den gepumpten Medien in Berithrung kommenden Teile jedenfalls
weitgehend chemisch resistent gegen diese Medien sind, und
mindestens einem am AuslaBl der Vakuumpumpe (21) angeschlossenen Emissi-
onskondensator (24) zur Kondensation der durch die Vakuumpumpe (21) gefor-
derten Didmpfe an mindestens einer gekiihlten Flache (32), bei dem die Leitung

zur Fithrung der ausgestoflenen Medien chemisch pesi iesd¢ Medien
ist, kcermpadbel ik cliesons

dadurch gekennzeichnet,

dal} der Emissionskondensator (24) ohne externe Zufuhr von flilssigem oder fes-
tem Kiihlmittel arbeitet und

daB der Emissionskondensator (24) selbs} als Peltier-Kiihleinrichtung ausgefiihrt
ist und dazu die gekiihlte Flache (32) mit mindestens einem Peltier-Element (33)
in gut wirmeleitendem Kontakt steht.”



Die Zurtckweisung ist unter Nennung der Entgegenhaltungen

D1 DE 197 49 963 Al und
D4 DE 4312907 Al

im Wesentlichen damit begriindet worden, dass der Gegenstand des geltenden
Patentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit beruhe. Aus der D1 sei
eine Laborvorrichtung mit einer Chemievakuumpumpe und damit ein Chemie-
Vakuumpumpstand im allgemeinen Sinne mit einem Kondensator und einer Pel-
tier-Kdhleinrichtung bekannt, bei dem der Fachmann unter Einbeziehung des fach-
lich verwandten Standes der Technik gemaR D4 eine Membranpumpe als kon-
krete Ausformung der Chemievakuumpumpe einsetze. Weiterhin lage es zur
Sicherung einer langfristigen Funktionsfahigkeit auf der Hand, dass Pumpe und
Leitungen der Laborvorrichtung der D1 jedenfalls weitgehend chemisch resistent
gegen die geforderten Medien sein mussten, so dass es hierfur keines zusatzli-
chen Hinweises bedirfe. D1 gebe bezogen auf das Kihlsystem zudem den Hin-
weis, dass vorteilhafterweise lediglich elektrische Anschlisse benétigt wirden,
weshalb letztlich auch ein mobiler Betrieb mdglich sei. Die Verbindung zwischen
den Peltierelementen und der Kihlung des Kondensators sei jedoch in D1 nicht
ausdrucklich erlautert und auch in der Figur nur als Prinzipskizze dargestellt, so
dass sich der Fachmann nach geeigneten Ausfuhrungsformen zur Konkretisierung
dieses Vorrichtungsmerkmals umsehen musse. Diese fande er in der D4, in der
ein Kondensatorabscheider mit Peltierkiihlung vorgeschlagen sei, bei dem die
HeilRseite des Peltierelements luftgekihlt und die Kaltseite mit einem Zylinder ther-
misch gekoppelt sei, um den ein zu kondensierendes Gas in einem wendelformi-
gen Gasrohr strome. Es liege daher dem Fachmann nahe, die Vorrichtung der D1
entsprechend der D4 zu konkretisieren und so zum Anmeldegegenstand zu gelan-

gen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie

ihr Patentbegehren mit den Patentanspriichen 1 bis 6, eingereicht mit Schriftsatz



vom 20. August 2012, weiterverfolgt, wobei die Patentanspriche den Patentan-
spruchen 1 bis 6, die dem Zurtckweisungsbeschluss zugrunde liegen, entspre-

chen.

Die Anmelderin macht im Wesentlichen geltend, dass der Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 auch auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe. Denn die D1 offen-
bare zwar eine Laborvorrichtung mit einer Chemievakuumpumpe, die der Fach-
mann in naheliegender Weise mit einer Chemie-Membranvakuumpumpe konkre-
tisieren werde. Der Emissionskondensator der Chemievakuumpumpe der D1 sei
aber gemal der Fig. 1 derartig konstruiert, dass der Kondensator tber Zu- und
Ablaufleitungen in einem geschlossenen Leitungssystem fir ein entsprechendes
KahImittel zur Warmeubertragung mit dem Kuhlaggregat mit luftgekihlten Peltier-
elementen verbunden sei. Nach auf3en hin bendtige das Kuhlsystem daher keine
anderen Anschlisse als elektrische, was aber nicht zu der Schlussfolgerung fiihre,
auf die Verwendung eines Kihlsystems ohne Leitungsfuhrungen fur Fluide zu ver-
zichten. Aus dem Offenbarungsgehalt der D1 bestehe keine Veranlassung zu wei-
teren Modifikationen der Konstruktion im Bereich der Kiihlung, da D1 bereits das
Ziel eines Kihlsystems erreiche, das keine anderen Anschlisse als elektrische
bendtige, so dass dem Fachmann dieses nicht weiter verbesserungsfahig erschei-
ne, was auch durch den langen Zeitraum zwischen dem Veroffentlichungsdatum
der D1 und dem Anmeldetag der vorliegenden Patentanmeldung sowie durch den
wirtschaftlichen Erfolg der Anlagen gemaR3 D1 bestétigt werde. Daher werde der
Fachmann auch weder die D4 noch die in der Zwischenverfiigung des Senats vom
7. Juli 2015 angefihrte Druckschrift

D8 DE 4445054 A1

zur konstruktiven Veranderung des Emissionskondensators in Betracht ziehen,
zumal beide Druckschriften voéllig andere technische Gebiete betrafen. Selbst fir
den Fall, dass sich der Fachmann diesen Druckschriften zugewandt hétte, ware er

nicht zum Anmeldegegenstand gelangt. Denn diese offenbarten saugseitige



Abscheider, fur die andere Eigenschaften entscheidend seien als fir einen anmel-
dungsgemal3en Emissionsabscheider.

Die Anmelderin beantragt,

den angefochtenen Beschluss der Prufungsstelle vom 10. Novem-
ber 2011 aufzuheben und das Patent auf Grundlage der Patentan-
spruche 1 bis 6 vom 20. August 2012 und den Beschreibungssei-
ten 1 bis 3 vom 20. August 2012, den Beschreibungsseiten 4 bis 9
vom 18. September 2009 sowie den Figuren 1 bis 3 vom 18. Sep-

tember 2009 zu erteilen.
In der mundlichen Verhandlung wurde die Anmelderin hinsichtlich der Diskussion
der Patentfahigkeit auf die in den ursprunglich eingereichten Anmeldeunterlagen
genannte Druckschrift

D9 DE 3907 259 C2

hingewiesen (vgl. Erstunterlagen S. 5 Abs. 1).

Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Patentanspriiche 2

bis 6 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde der Anmelderin ist zul&ssig. Sie fuhrt aber nicht zum Erfolg,

weil der beanspruchte Gegenstand nicht patentfahig ist.

2. Gegen die Zulassigkeit der geltenden Patentanspriche bestehen keine

Bedenken. Auch ist der beanspruchte Chemie-Vakuumpumpstand gemaf Patent-



anspruch 1 gegenuber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu. Denn in
keiner der Entgegenhaltungen wird ein Chemie-Vakuumpumpstand unmittelbar
und eindeutig beschrieben, der einen als Peltier-Kuhleinrichtung ausgefuhrten
Emissionskondensator mit einer gekuhlten Flache aufweist, die mit mindestens
einem Peltier-Element in gut warmeleitenden Kontakt steht, und keine externe
Zufuhr von flissigem oder festem Kuhlmittel benétigt. Der Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der vorliegenden Anmeldung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Vakuumpump-
stand mit einem Emissionskondensator anzugeben, bei dem die Nachteile des
Standes der Technik, insbesondere 6kologische Belastungen, Korrosionsprob-
leme, unerwiinschte Reaktionen mit dem Kuhlmittel, hohe Kosten an Kuihimittel,
lastiges Nachfillen des Kuhimittels, hohe Kosten fir ein Kiihlaggregat und hoher
Wartungs- und Uberwachungsaufwand sowie Platzprobleme in engen Einbausi-
tuationen vermieden werden (vgl. Erstunterlagen S.3 Z.19 bis 21 i.V.m. S. 1
Abs. 3,4, S. 2 Abs. 2, S. 2/3 seitenubergr. Abs. bis S. 3 Z. 17).

Zur Losung dieser Aufgabe konnte der Fachmann, ein Diplomingenieur (FH) der
Fachrichtung Maschinenbau mit Schwerpunkt Verfahrenstechnik, der mehrjahrige
Berufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Laborgeraten, insbesondere
von mit Vakuum betriebenen Laborgeraten mitbringt, von der D1 ausgehen. Die
D1 strebt ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Entfernung und Rickgewinnung
von Gasen unterschiedlichen Dampfdrucks aus Gasgemischen, insbesondere von
Narkosegasen, an, die die nahezu vollstandige Ruckgewinnung zwecks Kostener-
sparnis oder zur Entlastung der Umwelt bei méglichst geringem Energieaufwand
und minimaler Beeinflussung der Stoffzusammensetzung ermoéglichen (vgl. D1
Sp. 2 Z. 32 bis 40 und Patentanspruch 1). Zur Lésung wird dort eine Laborvor-
richtung mit einer Chemievakuumpumpe 9, einem an dem Auslass der Vakuum-
pumpe angeschlossenen Kondensator 13 zur Kondensation der durch die Vaku-
umpumpe geforderten Dampfe sowie ein Kihlaggregat 12 in Form einer Peltier-

Kuhleinrichtung vorgeschlagen (vgl. D1 Patentanspriche 3 und 6 sowie Fig. 1



I.V.m. Sp. 3 Z. 17 bis 40). Der Fachmann konkretisiert den Begriff "Chemieva-
kuumpumpe" in der D1 - von der Anmelderin unbestritten - mit einer "Chemie-
Membranvakuumpumpe". Denn die Membranvakuumpumpe stellt eine generelle,
fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehende maschinenbau-
technische LOsung fur eine Chemievakuumpumpe dar, die zum Fachwissen des
angesprochenen Ingenieurs gehdért und deren Nutzung sich aufgrund ihrer Funk-
tionalitat in dem zu beurteilenden Zusammenhang von Chemie-Vakuumpumpstén-
den als objektiv zweckmafig darstellt (vgl. BGH GRUR 2014, 647 Ls., 649
Rn. 26 - Farbversorgungssystem). Der Kondensator 13 und das ein Peltier-Ele-
ment aufweisende Kuhlaggregat 12 in der Chemievakuumpumpenvorrichtung
gemal der D1 sind Uber Leitungen miteinander verbunden (vgl. D1 Fig. 1), wobei
es zum fachméannischen Wissen gehort, dass sich in diesen Leitungen ein Kihl-

mittel zur Warmeubertragung befindet.

Auf diese Leitungen in dem Chemievakuumpumpstand nach D1 zu verzichten und
einen Emissionskondensator mit einem Peltier-Element im direkten warmeleiten-
den Kontakt mit der gekihlten Flache ins Auge zu fassen, stellt keine die erfinderi-
sche Tatigkeit begrindende MalRnahme dar. Zum einen gehdren Kihlfallen mit
Peltier-Elementen zum Fachwissen des angesprochenen Ingenieurs (vgl. z. B. D4
Fig. 1 i. V. m. Sp. 2 Z. 38 bis 44 und Z. 66 bis Sp. 3 Z. 2; D8 Patentanspruch 3
I. V. m. Fig. 1, 2; D9 Patentanspruche 4 und 5 i. V. m. Fig. 2, Sp. 3 Z. 29 bis 39,
Sp.4 Z.3 bis 12, Sp. 5 Z. 41 bis 48). Peltier-Elemente stellen demzufolge eine
generelle, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehende
maschinenbautechnische Ldsung fur die Kihlung eines Emissionskondensators
dar, deren Nutzung sich aufgrund ihrer Funktionalitat in dem zu beurteilenden
Zusammenhang von Chemievakuumpumpen als objektiv zweckmaliig darstellt
und keine besonderen Umstande feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachli-
cher Sicht als nicht moéglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich
erscheinen lassen (vgl. BGH GRUR 2014, 647 Ls., 649 Rn. 26 - Farbversor-
gungssystem). Dies gilt umso mehr, als in abluftseitigen Emissionskondensatoren

keine so hohe Kuhlleistung erforderlich ist wie in saugseitig angeordneten Ab-



scheidern, deren hohe Kiuhlleistung - wie die Anmelderin ausgefihrt hat - in der
D8 zur Abscheidung des aus dem Dampfsterilisator abgesaugten Dampfes ben6-
tigt wird (vgl. D8 Sp. 2 Z. 63 bis Sp. 3 Z. 5). Zum anderen wird der Fachmann bei
der Suche nach verbesserten Emissionskondensatoren, die die ihm bekannten
Nachteile von Emissionskondensatoren mit einem extern zugefuhrten flissigen
oder festen KuhImittel nicht aufweisen (vgl. urspringliche Unterlagen S. 2/3 sei-
tenubergr. Abs.), auch auf die sich aus der Konstruktion oder Anwendung des in
Rede stehenden Gegenstands ergebenden technische Bedurfnisse achten (vgl.
BGH GRUR 2014, 647, 649 Rn. 25 - Farbversorgungssystem). Dabei auf die Kuhl-
mittel-haltigen Leitungen zu verzichten und Emissionskondensatoren mit direkten
warmeleitenden Kontakt mit Peltier-Elementen vorzusehen, ist eine mdgliche tech-
nische Losung, die er ins Auge fasst, zumal er damit auch noch die weiteren ihm
aus seinem Fachwissen geléaufigen Vorteile einer Kihlung mit Peltier-Elementen
nutzen kann. Denn Peltier-Elemente weisen einen geringen Platzbedarf auf und
sind in ihrer Kuhlleistung prazise elektronisch regelbar (vgl. D9 Sp. 3 Z. 29 bis 39
und Erstunterlagen S.5 Z. 14 bis 17). Damit hat er bei der direkten warmelei-
tenden Anordnung von Peltier-Elementen an die Kuhlflache des Emissionskon-
densator auch im Auge, Platzprobleme in engen Einbausituationen zu l6sen und
Okologische Belastungen durch die prazise elektronische Regelung der Kuhlleis-
tung zu vermeiden. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergab sich fur den
Fachmann daher ausgehend von D1 in naheliegender Weise in Kombination mit
seinem Fachwissen, das durch D4, D8 und D9 belegt ist.

Die Argumentation der Anmelderin, dass der Fachmann die Dokumente D4, D8
und D9 nicht heranziehen wirde, weil diese andere Pumpenvorrichtungen mit zu
Chemievakuumpumpstéanden sehr unterschiedlichen Eigenschaftsprofilen betref-
fen wirden, kann nicht durchgreifen. Denn der Fachmann zieht diese Druckschrif-
ten entgegen der Ansicht der Beklagten durchaus zur Lésung der streitpatentge-
maflen Aufgabe in Betracht, da er sich auch auf technischen Nachbargebieten
umschaut, auf denen sich in gréRerem Umfang gleiche oder ahnliche Probleme

stellen, und er auf Grund seiner eigenen Sachkunde erkennen kann, dass er auf



diesen Fachgebieten eine L6ésung finden kann (vgl. BGH GRUR 2010, 41, 1. Ls.
und 43 Rn. 29 - Diodenbeleuchtung; BGH BIPMZ 1989, 133 I11.3. - Gurtumlen-
kung). Bei den in diesen Druckschriften beschriebenen Vorrichtungen mit Peltier-
Element-gekihlten Abscheidern handelt es sich trotz der anderen Anwendungsbe-
reiche der Vorrichtungen auch um solche Nachbargebiete, da der Fachmann auf
dem gesamten Gebiet der Abscheider fur Vakuumpumpen nach Lésungen fir die
ihm gestellte Aufgabe sucht. Dies wird im Ubrigen auch durch die Ausfiihrungen
der Anmelderin zum Stand der Technik in der Beschreibungsleitung bestétigt, in
denen sie verschiedene unter Vakuum durchgefiihrte verfahrenstechnische Pro-
zesse angibt und D9 als Beispiel fur dem Fachmann wohlbekannte Vorrichtungen

mit Peltier-Elementen aufzeigt (vgl. Erstunterlagen S. 1 Abs. 2 und S. 5 Abs. 1).

Zudem kann der Zeitrang der im Beschwerdeverfahren angefuhrten Druckschrif-
ten, insbesondere der D1, D4, D8 und D9, der von der Anmelderin in der mundli-
chen Verhandlung angefuhrte wirtschaftliche Erfolg der anmeldungsgemafen Vor-
richtung sowie die Anerkennung der anmeldungsgemaflen Ldsung durch die

Fachwelt die erfinderische Tatigkeit nicht stutzen (vgl.

D10  Wirtschaftsforderung  Main-Tauber und  Sparkasse

Tauberfranken, "Innovationspreis Main-Tauber", 2006).

Denn Beweisanzeichen oder Hilfserwagungen kénnen eine erfinderische Tatigkeit
fur sich genommen weder begriinden noch ersetzen. Sie koénnen lediglich im
Einzelfall Anlass geben, die im Stand der Technik bekannten Lésungen besonders
kritisch daraufhin zu Uberprufen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen
Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte fur ein Naheliegen des Gegenstands
der Erfindung bieten und nicht erst aus ex-post-Sicht eine zur Erfindung fihrende
Anregung zu enthalten scheinen (vgl. BGH GRUR 2010, 44 Ls. 2, 46/47
Rn. 29 - Dreinahtschlauchfolienbeutel, BGH GRUR 1991, 120, 121/122
Punkt 3. - Elastische Bandage). Im vorliegenden Fall kdbnnen die von der Beklag-

ten ins Feld gefuhrten, auf einen grof3en Markterfolg und eine Anerkennung durch



-10 -

die Fachwelt gestltzten Hilfserwdgungen nicht zu einer Feststellung der erfinderi-
schen Tatigkeit fuhren, weil der Stand der Technik - wie vorstehend darge-
legt - hinreichende Anregung gegeben hat, zu der Lehre der Anmeldung zu gelan-
gen. In einem solchen Fall kbnnen Markterfolg und fachliche Anerkennung den
beim Studium des Falls anhand der Druckschriften gewonnenen ersten Eindruck
von der mangelnden erfinderischen Tatigkeit wegen Naheliegens nicht wieder
wenden (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121/122 Punkt 3. - elastische Bandage). Das
Nichtaufgreifen der anmeldungsgemal3en Losung trotz zeitlich weit zurtckrei-
chenden Standes der Technik kann ebenfalls nicht das Vorliegen einer erfinderi-
schen Tatigkeit begriinden (vgl. Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., 8 4 Rn. 173). Denn
das schon langere Bekanntsein von Kuihlfallen mit Kuhlflachen, die mit Peltier-
Elementen im direkten warmeleitenden Kontakt gekuhlt werden, entspricht einem
Vorschlag der Anwendung lange bekannter MaRnahmen fur eine junge Technolo-
gie einige Jahre nach deren Einfuhrung (vgl. Erstunterlagen S.2 Z. 33 bis S. 3
Z. 7). Fur einen derartigen Vorschlag versagt aber der Zeitfaktor als Beweisanzei-
chen (vgl. Schulte PatG, 9. Aufl., § 4 Rn. 167, 168 7. Aufzahlungspkt.; vgl. Busse,
Patentgesetz, 7. Aufl., 8 4 Rn. 174).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hauptantrag ist somit mangels

erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

Die auf Patentanspruch 1 rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 6 teilen das
Schicksal des Patentanspruchs 1 (vgl. BGH, GRUR 2007, 862 - Informationsiber-
mittlungsverfahren Il; BGH, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerét).



-11 -

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Verfahrensbeteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,

ist sie nur statthaft, wenn gertugt wird, dass

das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig 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,
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 ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

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

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwaltin

oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bun-

desgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, eingereicht werden.

Maksymiw Schell Minzberg Jager
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