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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 64 978.9-51

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing.
Hildebrandt

BPatG 152
08.05



beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurlickgewiesen.
2. Der Antrag auf Anordnung der Rickzahlung der Beschwer-

degebuhr wird zurlickgewiesen.

Grinde

Die Beschwerde des Anmelders ist gegen den Beschluss der Prufungsstelle fur
Klasse F 16 C vom 15. August 2008 gerichtet, mit dem die Patentanmeldung
101 64 978.9-51 zuruickgewiesen worden ist. In dem Beschluss hat die Prifungs-
stelle die Auffassung vertreten, der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 be-
ruhe im Hinblick auf den Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt sind zum Stand der

Technik u. a. folgende Druckschriften bertcksichtigt worden:

(1) DE 2917217 Al

(3) DE 100 63 230 Al.



Gegen den vorgenannten Beschluss hat der Anmelder mit Schreiben vom
29. Oktober 2008, eingegangen am 7. November 2008, Beschwerde eingelegt und

sinngemalf beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und

das Patent auf der Basis der Unterlagen vom 8. August 2008, ein-
gegangen am 12. August 2008 mit den Ansprichen 1 bis 4 zu er-
teilten,

sowie,

die Riickzahlung der Beschwerdegebihr anzuordnen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

.Passives Magnetisches Axiallager, bestehend aus zwei konzen-
trischen, massiv ausgefihrten, im Wesentlichen rotationssymmet-
rischen ferromagnetischen ,Kernhélften®,

a) deren aul3ere Kernhélfte im zentralen Querschnitt auf der lin-
ken Seite der Symmetrieachse ungefahr C-formig und dessen kor-
respondierende Kernhélfte an gleicher Stelle wie ein seitenver-
kehrtes C erscheint, so dass beide Kernhdlften sich zum magneti-
schen Kreis erganzen,

b) die sich auf gleicher axialer Héhe (= Soll-Lage) mit radialem
Abstand einander gegeniberstehen, also einen rotationssymmet-
rischen, achsenparallel verlaufenden Luftspalt begrenzen, der sich
aus zwei axial versetzten Teil-Luftspalten zusammensetzt,

c) welche im Betriebszustand ein beiden gemeinsames zirkula-
res, homopolares magnetisches Feld fihren, welches sich
groR3tenteils Uber die Pole schliel3t, die sich an den Teil-Luftspalten

gegenulberstehen,



d) deren mechanische Einbindung in die Nutzanwendung mit
unmagnetischen Materialien erfolgt (in Nachbarschaft zu den
Spulen und Kernhélften),

e) von denen mindestens eine Kernhalfte mindestens eine
innerhalb der Kernhdhlung gelegene und mindestens eine auf3er-
halb der Kernhohlung gelegene im Wesentlichen rotationssym-
metrische Erregerspule tragt, wobei die jeweils innere Spule ge-
gensinnig zur Kkorrespondierenden &uf3eren von Gleichstrom
durchflossen wird. Die Stromstarken und Anzahl der Windungen

kdnnen dabei zwischen innen und auf3en differieren.”

Hinsichtlich der auf den Anspruch 1 riickbezogenen Unteranspriche sowie wegen
weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig, sie hat in der Sache

jedoch keinen Erfolg.

1. Der Anmeldungsgegenstand stellt keine patentfahige Erfindung i. S. d.
PatG § 1 bis § 5 dar.

a. Der geltende Anspruch 1 mag neu sein, er beruht aber nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die Uberprufung des angefochtenen Beschlusses im Rahmen des Beschwerde-
verfahrens hat ergeben, dass die Prifungsstelle die Patentanmeldung zu Recht
zurick gewiesen hat. Denn die Prifungsstelle hat in ihrem Zurtickweisungsbe-
schluss unter Hinweis auf zwei Druckschriften detailliert nachgewiesen, dass und

warum der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen



Tatigkeit beruht. Dabei hat die Prifungsstelle konkret angegeben, welche Merk-
male im Einzelnen aus welcher Druckschrift hervorgehen und warum es fur einen
Fachmann nahe gelegen hat, die beiden genannten Druckschriften in der bean-
spruchten Art und Weise zu kombinieren. Der Senat macht sich daher die Be-
grundung des Beschlusses, der unter ausfuhrlicher Wirdigung des Standes der
Technik zutreffend zur Zurlckweisung der Patentanmeldung gelangt, in vollem

Umfang zu eigen.

Der Anmelder hat in seiner sehr umfangreichen Beschwerdebegriindung auch
keine konkreten Grinde angegeben, warum er den Beschluss fir fehlerhaft halt.
Es hat lediglich pauschal behauptet, die Zurickweisung sei Uberhastet, fehlerhaft
begrindet und ohne Berucksichtigung der Beschreibung, der Stammanmeldung
und der Erwiderungen erfolgt (S. 2, Abs. 1).

b. Im Ubrigen kommt der Anmelder selbst zu der Erkenntnis (S. 2, Abs. 4 oder
S. 9, Abs. 2), dass man unter Berucksichtigung des vom ihm genannten Standes
der Technik zu einem anmeldungsgemal3en Axiallager gelange. Wenn dem so ist,
dann hat die Prifungsstelle die Anmeldung aber offenbar zu recht zuriick gewie-

sen und sich lediglich auf einen anderen Stand der Technik gestutzt.

C. Auch der Hinweis des Anmelders auf eine Entscheidung des Europaischen
Patentamtes, wonach ein Stand der Technik, der alter ist als 20 Jahre, nicht als
Stand der Technik herangezogen werden dirfe, ist unbeachtlich, da das im vorlie-
genden Verfahren geltende deutsche Patentgesetz eine derartige Beschrankung
nicht kennt und diese Entscheidung der Beschwerdekammer des EPA den ganz
speziellen Fall einer vollig ,vergessenen* Verdoffentlichung betrifft, der nicht verall-
gemeinert werden kann und wenig Parallelen zum hier vorliegenden Sachverhalt

aufweist.



d. Die Ubrigen Anspruche fallen notwendigerweise mit dem Anspruch 1 (vgl.
BGH GRUR 1989, 103 - Verschlussvorrichtung fir Gie3pfannen i. V. m. BGH
GRUR 1980, 716 - Schlackenbad).

2. Da die Sache nunmehr entscheidungsreif war, nachdem der Patentanmel-
der im Beschwerdeverfahren nochmals ausreichend Gelegenheit zur AuRerung
hatte, was er auch getan hat, entsprach es der Verfahrensékonomie, in der Sache
zu entscheiden und von einer Zurickverweisung wegen eines eventuellen Verfah-
rensfehlers abzusehen (8 79 Abs. 3 PatG), zumal die Entscheidung des Senats
sich auf den selben Stand der Technik stitzt wie der angefochtene Beschluss (vgl.
dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., 8 79 Rn. 18; BGH BIPMZ 1997, 359 - Top
Selection; BGH BIPMZ 1998, 150 - Active Line; BGH BIPMZ 1992, 496
- Entsorgungsverfahren).

Im vorliegenden Fall kann der Senat im Ubrigen auch keinen Verfahrensfehler der

Prifungsstelle erkennen.

Nachdem die Priufungsstelle in zwei Bescheiden vom 18. Oktober 2007 und vom
2. April 2008 unter Wuirdigung der Ausfiilhrungen des Anmelders zu dem Patent-
begehren Stellung genommen und auf die mangelnden Erfolgsaussichten des ur-
sprunglichen Anspruchs 1 hingewiesen hat, hat der Anmelder seinen urspringli-
chen Anspruch 1 unbeirrt und unverandert weiter verfolgt. Folglich blieb der Pri-

fungsstelle keine andere Wahl, als die Patentanmeldung zuriick zu weisen.

Eine fehlerhafte Begrindung - wie von dem Anmelder unterstellt - ist fir den Senat
ebenfalls nicht erkennbar. Dass der Anmelder weiteren Stand der Technik in das
Verfahren einbringt, den die Prufungsstelle nicht genannt und folglich auch nicht
beriicksichtigt hat, vermag den Vorwurf einer fehlerhaften Prifung nicht zu recht-
fertigen, da es letztendlich der Prifungsstelle tGberlassen ist, auf welchen patent-

rechtlich relevanten Stand der Technik sie ihre Entscheidung aufbaut.



Da der Anmelder in den seit seiner Ankindigung von weiteren Argumenten vom
3. Dezember 2008 verstrichenen nahezu zwei Jahren auch ausreichend Zeit hatte,
seine weitere Auffassung zur Sach- und Rechtslage darzulegen, bestand fiir den
Senat kein Anlass, seine fur das Jahr 2010 angekindigte Entscheidung noch
langer aufzuschieben (vgl. dazu BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco). Insbe-
sondere war der Senat nicht gehalten, die in Aussicht gestellte, aber nicht einge-
reichte Begrindung anzumahnen oder den beabsichtigten Termin zur Beschluss-
fassung vorher bekanntzugeben (vgl. BGH GRUR 1997, 223, 224 - Ceco; BGH
GRUR 2000, 597, 598 f. - Kupfer-Nickel-Legierung).

3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr fuhrt ebenfalls nicht

zum Erfolg.

Im vorliegenden Fall ist - wie oben ausgefiihrt - kein Verfahrensfehler ersichtlich.
Jedenfalls aber hat der Anmelder in der Beschwerdeinstanz ausreichend Gele-
genheit erhalten, zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen, so dass ein sol-
cher Verfahrensfehler geheilt ware.

Im Ubrigen ist die Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr auch schon deshalb nicht
gerechtfertigt, da es bei einer trotz des gertigten Verfahrensfehlers in der Sache
erfolglos gebliebenen Beschwerde nicht der Billigkeit entspricht, gemal § 80
Abs. 3 PatG den Anmelder von einer Gebuhr freizustellen, die auch bei fehlerfreier

Sachbehandlung angefallen ware.

Denn wenn die Prifungsstelle den ihr unterstellten Fehler von sich aus oder auf
Rige des Anmelders noch vor Erlass des Zuriuckweisungsbeschlusses erkannt
hatte, hatte sie nicht etwa das nachgesuchte Patent erteilt, sondern ware im Er-
gebnis - ebenso wie der Senat - zum gleichen Resultat, ndmlich zur Zurickwei-

sung der Anmeldung, gekommen.



In einem solchen Fall wirde die Rickzahlung der an sich verfallenen Beschwer-
degebihr den Anmelder kostenrechtlich besser stellen, als er bei einer verfah-
rensfehlerfrei ergangenen Entscheidung gleichen Inhalts gestanden hatte. Ein sol-
ches Ergebnis ist jedoch nicht zu billigen und steht auch mit dem Grundgedanken
des Gerichtskostenrechts, dass nur die Kosten, die bei richtiger Behandlung der
Sache nicht entstanden waren, nicht erhoben werden (vgl. z. B. 8 8 Abs. 1 Satz 1,
GKG), nicht im Einklang (BPatGE 30, 207, 210).

Lischke Guth Schneider Hildebrandt
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