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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 041 741

BPatG 154
05.11



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mundliche Verhandlung
vom 1. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Kuest und Dr.-Ing. Gro3mann

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Erfindung mit der Bezeichnung "Kesselgeruststitzen in Verbundbauweise" ist
am 4. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet wor-

den.

Die Prufungsstelle fur Klasse E 04 H hat mit Beschluss vom 21. September 2007
die Anmeldung mit der Begrindung zuriickgewiesen, dass die Kesselgeruststiit-
zen in Verbundbauweise nach Anspruch 1 in der am 17. August 2007 eingereich-
ten Fassung durch den aufgedeckten Stand der Technik nahegelegt seien und

daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.

Gegen diesen Zurtickweisungsbeschluss haben die Anmelder am 8. Novem-
ber 2007 Beschwerde eingelegt und neue Unterlagen sowie in der mindlichen
Verhandlung als Hilfsantrag die neuen Anspriiche 1 bis 29 ein eingereicht.

Sie beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und ein Patent mit fol-

genden Unterlagen zu erteilen:



- Anspriche 1 bis 33 und

- Beschreibung Seiten 2 bis 10, 10A, 10B,
jeweils eingegangen am 8. November 2007,

- Beschreibung Seiten 11 bis 23, eingegangen am 4. Septem-
ber 2006,

- Zeichnungen 10 Blatt, Figuren 1 bis 10, eingegangen am
6. November 2006,
hilfsweise,

- Anspriche 1 bis 29, tbergeben in der mundlichen Verhand-
lung,

Ubrige Unterlagen wie Hauptantrag.

Weiterhin regt die Anmelderin an, die Sache an das Deutsche Patent- und Mar-
kenamt zurtckzuverweisen und die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr anzu-
ordnen. Die Anmelderin ist der Ansicht, die Prifungsstelle habe ihr Recht auf
rechtliches Gehdr verletzt, da sie auf die Einreichung neuer Anspriche hin nicht
einen erneuten Prifbescheid erlassen, sondern die Anmeldung gleich zurtickge-
wiesen habe. Aus diesem Grund sei auch die Beschwerdegebihr zurickzuerstat-

ten.

Im Prifungsverfahren sind unter anderen folgende Druckschriften zum Stand der

Technik in Betracht gezogen worden:

E1l: DE 103 35499 B3
E2: US3431691A
E7: GB 2184 759 A.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag

ein



Kesselgerust (2) fur einen Dampferzeuger (1), das mehrere verti-
kal angeordnete Kesselstiutzen (3), die jeweils einen sich vertikal
erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern (25)
und eine den Betonkern umschlieende Stahlwand (20) mit einem
polygonalen Querschnitt und ebenen Seitenflachen aufweisen,
wobei die Stahlwand (20) jeweils in mehrere, in vertikaler Richtung
aneinander angrenzende Segmente (21) unterteilt ist, und an ihrer
Innenseite Verzahnungselemente (41, 42, 55) aufweist, die in den
Betonkern eingreifen und mehrere horizontale Kesselgerustrie-
gel (4) aufweist, die jeweils an einer der ebenen Seitenflachen an-

geordnet sind.

Nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag betrifft

das Patent ein

Kesselgerust (2) fur einen Dampferzeuger (1), das mehrere verti-
kal angeordnete Kesselstiutzen (3), die jeweils einen sich vertikal
erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern (25)
und eine den Betonkern umschlieBende Stahlwand (20) mit einem
polygonalen Querschnitt und ebenen Seitenflachen aufweisen,
wobei die Stahlwand (20) jeweils in mehrere, in vertikaler Richtung
aneinander angrenzende Segmente (21) unterteilt ist, und an ihrer
Innenseite Verzahnungselemente (41, 42, 55) aufweist, die in den
Betonkern eingreifen und mehrere horizontale Kesselgerustrie-
gel (4) aufweist, die jeweils an einer der ebenen Seitenflachen an-
geordnet sind, wobei wenigstens einer der Kesselgeristriegel (4)
von den Enden des jeweiligen Segments (21) beabstandet an der

Stahlwand (20) angeordnet ist.



An den jeweiligen Hauptanspruch schlieBen sich rtickbezogene Unteranspriiche
an, zu deren Wortlaut sowie zu weiteren Einzelheiten auf den Akteninhalt verwie-

sen wird.

Nach der in Abs. [0005] der Offenlegungsschrift angegebenen Aufgabe soll mit
dem Patentgegenstand ein Kesselgerist, das schnell und kostengiinstig errichtet

werden kann, sowie ein Verfahren zu seiner Errichtung geschaffen werden.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht erhoben.

Der Senat sieht davon ab, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sa-
che gem. 8§ 79 Abs. 3 PatG an die Prifungsstelle zurickzuverweisen.

Eine Zurickverweisung steht im Ermessen des Gerichts, wobei der Senat selbst
bei einem schweren Verfahrensverstol3 von einer Zuriickverweisung absehen und
abschlieBend entscheiden kann. Bei der Ermessensentscheidung sind Instanz-
verlust, Verfahrensverzogerung und ausreichende Prifung der Sache gegenein-
ander abzuwagen. Ist die Sache entscheidungsreif, kommt eine Zurtckverweisung
regelmaRig selbst dann nicht in Betracht, auch wenn die Entscheidung auf der
Ermittlung eines neuen Stands der Technik durch den Senat beruht (vgl. dazu
Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl.,, 8 79 Rn. 18; BGH PMZ 1997, 359 - Top Selection;
BGH PMZ 1998, 150 - Active Line; BGH PMZ 1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

Im vorliegenden Fall ist es schon fraglich, ob die Zuriickweisung der Anmeldung
durch die Prufungsstelle auf der Grundlage der bereits bekannten Entgegenhal-
tungen angesichts der Hinzufiigung im Wesentlichen bereits bekannter Merkmale
einen Verfahrensfehler begrinden kann, denn die Verfahrensbeteiligten haben
kein Recht, dass die Behorde oder der Senat seine rechtlichen Uberlegungen vor

der Entscheidung mit der Anmelderin diskutiert, da ein Verfahrensbeteiligter



grundsatzlich vertretbare rechtliche Gesichtspunkte selbst in Betracht ziehen muss
(vgl. Schulte, a. a. O., Einl. Rn. 240).

Jedenfalls aber hat die Anmelderin in der Beschwerdeinstanz ausreichend Gele-
genheit erhalten, zur Sach- und Rechtslage Stellung zu nehmen, so dass ein sol-
cher Verfahrensfehler geheilt ware.

Bei dieser Sach- und Rechtslage entsprach es der Verfahrensékonomie, in der
Sache zu entscheiden und von einer Zuruckverweisung abzusehen, zumal die
Entscheidung des Senats sich auf den selben Stand der Technik stitzt wie der
angefochtene Beschluss (vgl. dazu Schulte, a. a. O., 8 79 Rn. 18; BGH BIPMZ
1997, 359 - Top Selection; BGH BIPMZ 1998, 150 - Active Line; BGH BIPMZ
1992, 496 - Entsorgungsverfahren).

2. Die Beschwerde ist in der Sache nicht begrindet.

3. Die geltenden Patentanspriche nach Haupt- und Hilfsantrag sind zulassig.

Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag beruht auf einer einschrankenden Zu-
sammenfassung der Patentanspriiche 1 und 2 in der Fassung vom 17. Au-

gust 2007, deren Gegenstande auch urspringlich offenbart sind.

4. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 ist weder nach Hauptantrag noch

nach Hilfsantrag patentfahig.

4.1 Als Durchschnittsfachmann wird ein Bauingenieur mit Hochschulstudium

angesehen, der im konstruktiven Ingenieurbau erfahren ist.

4.2  Zum Hauptantrag

Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag ist gegentber dem aufgezeigten Stand der Technik zwar neu, da
keine der hierzu vorgelegten Entgegenhaltungen ein Kesselgerust fur einen

Dampferzeuger zeigt, das samtliche im Anspruch 1 genannten Merkmale aufweist.



4.3 Der Gegenstand des Patenanspruchs 1 beruht jedoch nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

In der E1 (DE 103 35 499 B3) ist bereits ein Kesselgerust fur einen Dampferzeu-
ger dargestellt und beschrieben, das mehrere vertikal angeordnete Kesselstitzen
aufweist, die aus einer einen Hohlraum umschlieRenden Stahlwand mit einem po-
lygonalen Querschnitt und ebenen Seitenflichen bestehen und bei denen die
Stutzen bzw. die Stahlwand der Stitzen in mehrere, in vertikaler Richtung anein-
ander angrenzende Segmente unterteilt ist. Das bekannte Kesselgerist weist
auch mehrere horizontale Kesselgerustriegel auf, die jeweils an einer der ebenen
Seitenflachen der Stitzen angeordnet sind.

Ausgehend von diesem Stand der Technik soll das Kesselgeriist so verbessert
werden, dass es schnell und kostengunstig errichtet werden kann.

Dem Durchschnittsfachmann sind von seiner Ausbildung her die grundlegenden
Konstruktionsmaterialien Stahl, Beton und Holz sowie deren Mischformen, also
auch die Stahl-Beton-Verbundbauweise sowie deren Vor- und Nachteile bekannt.
Einer der Vorteile der Stahl-Beton-Verbundbauweise ist die bessere Ausnutzung
der hohen Zugfestigkeit des Stahls und der guten Druckfestigkeit des Betons.
Durch die Verbindung der beiden Baustoffe lassen sich bei gleichen Querschnitten
hohere Krafte aufnehmen oder gleiche Krafte mit kleineren Querschnitten abtra-
gen. Das Kesselgerist in Stahl-Beton-Verbundbauweise auszufiihren, indem die
hohlen Stitzen mit Beton ausgegossen werden, liegt daher im Bereich dessen,
was von einem Durchschnittsfachmann ohne Weiteres erwartet werden kann. Eine
Anregung, diese Bauweise einzusetzen, erhalt er Uberdies aus der E2, in der be-
reits als bevorzugte Ausfuhrungsform vorgeschlagen wird, die hohlen Stitzbeine
der Tragkonstruktion eines Kessels mit Beton auszugielR3en (Spalte 10, Zeilen 24
bis 29), so dass diese einen sich lber die ganze Stitzenlange erstreckenden, un-
unterbrochenen, durchgehenden Betonkern aufweisen. Ebenfalls zum Fachwissen
des Durchschnittsfachmanns zahlt, dass bei Stahl-Beton-Verbundtragwerken Ver-
bundelemente, die im Anspruch 1 als "Verzahnungselemente" bezeichnet werden,
erforderlich sind, um die wechselseitige Kraftiibertragung von Beton zum Stahl

und umgekehrt sicherzustellen. Beispielhaft wird dazu auf die E7 hingewiesen, in



der Stitzen in Stahl-Beton-Verbundbauweise dargestellt sind. In dieser Entgegen-
haltung ist ausfihrlich erlautert, dass Verbundelemente (load transfer means, an-
chor bolts 38) zum einen zur Aufrechterhaltung von Vorspannkraften dienen
(Seite 4, Zeilen 69 bis 76), zum anderen aber auch zur Ubertragung von Kraften
aus horizontalen Gerustriegeln (beams 36) auf den Betonkern (vgl. Seite 4, Zei-
len 25 bis 33). Der Durchschnittsfachmann kannte also die Vorteile, die Verzah-
nungselemente, die in den Betonkern eingreifen, fir mit Beton ausgegossene
Stahlstutzen haben.

Somit ist die Weiterbildung der bekannten Kesselstitzen durch einen sich vertikal
erstreckenden, ununterbrochenen, durchgehenden Betonkern und an der Innen-
seite der Stahlwénde angeordnete Verzahnungselemente, die in den Betonkern
eingreifen, einem Durchschnittsfachmann durch sein Wissen und Kodnnen und
auch durch den aufgedeckten Stand der Technik nahegelegt. Vor allem in den
Betonkern eingreifende Verzahnungselemente anzubringen, ist eine Mal3nahme,

die im Stahl-Beton-Verbundbau tblich, zum Teil sogar technisch erforderlich ist.

Daher beruht das Kesselgeriist nach dem Anspruch 1 gemald Hauptantrag nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit, der Anspruch 1 ist deshalb nicht gewéhrbar.

4.4 Zum Hilfsantrag

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag unterscheidet sich von
dem nach dem Hauptantrag nur durch die Hinzunahme des Merkmals, dass we-
nigstens einer der Kesselgerustriegel von den Enden des jeweiligen Segments
beabstandet an der Stahlwand angeordnet ist. Eine derartige Anordnung der Kes-
selgeristriegel ist in der E1 bereits dargestellt und deshalb bekannt. In der Figur 1
sind beispielsweise die Gerlstriegel der untersten und der obersten, noch im
Montagezustand befindlichen Ebene, deutlich von den Enden des jeweiligen
Segments der Stahlwand der GerUststitze beabstandet. Dass eine solche
Beabstandung auch bei Stutzen mit einem durchgehenden Betonkern ohne weite-
res moglich ist, ist bereits durch die E7 bekannt, dazu wird auf die zum Anspruch 1

gemald Hauptantrag bereits zitierte Stelle Seite 4, Zeilen 25 bis 33 hingewiesen.



Kesselgerustriegel von den Enden des jeweiligen Segments beabstandet an der
Stahlwand anzuordnen war also bereits bekannt und es bestand kein technisches
Vorurteil dies nicht auch bei Kesselstiitzen mit durchgehendem Betonkern zu tun.
Im Ubrigen gelten zu dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag die Ausfiihrungen zum
Anspruch 1 gemal Hauptantrag ebenso.

Die Beurteilung der Patentfahigkeit des Kesselgeriists nach Anspruch 1 gemanR
Hilfsantrag fihrt zu demselben Ergebnis wie beim Hauptantrag, namlich dass es
einem Durchschnittsfachmann durch sein Wissen und Kdnnen und durch den auf-
gedeckten Stand der Technik nahegelegt ist. Auch der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemalf Hilfsantrag 1 beruht demnach nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag ist daher auch nicht gewahrbar.

5. Zusammen mit dem nicht gewahrbaren Hauptanspruch nach Haupt- bzw.
Hilfsantrag haben auch die jeweiligen Unteranspriiche sowie der Nebenanspruch
gemald Hauptantrag keinen Bestand, die ebenfalls nur naheliegende Ausgestal-

tungen von Anspruch 1 enthalten.

Die Beschwerde war daher zuriickzuweisen.

6. Der Senat sieht keinen Anlass, die Ruckzahlung der Beschwerdegebuhr
anzuordnen.

Nach 8§ 80 Abs. 3 PatG kann die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr angeordnet
werden, wenn es auf Grund besonderer Umstande nicht der Billigkeit entsprechen
wuirde, die Gebuhr einzubehalten. Die Anordnung der Riickzahlung ist immer dann
billig, wenn bei ordnungsmaliger und angemessener Sachbehandlung der Erlass
eines Zuruckweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen ware und damit
die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebihr
hatten vermieden werden koénnen (vgl. dazu Schulte, Schulte, a.a.O., § 73
Rn. 124 ff., 132). Es kommt darauf an, ob und inwieweit ein moglicher Fehler in

der Begriindung des angefochtenen Beschlusses kausal fiir die Einlegung der Be-
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schwerde gewesen ist. Hieran fehlt es vorliegend jedoch, denn die Anmelderin hat
im Beschwerdeverfahren neue, wesentlich veranderte Unterlagen sowie einen
Hilfsantrag vorgelegt, um die im angefochtenen Beschluss ge&ul3erten der Pa-
tentfahigkeit entgegenstehenden Griinden Rechnung zu tragen und damit eine

neue Entscheidungsgrundlage geschaffen.

Dr. Lischke Guth Kuest Dr. GroRmann

Cl



