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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2006 007 300.2-34

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 29. Januar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck und der Richter
Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Muller

BPatG 154
05.11



beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2. Die Beschwerdegebuhr wird nicht zuriickgezabhilt.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fur Klasse H 01 G - hat die
am 16. Februar 2006 eingereichte Anmeldung durch Beschluss vom
13. November 2009 mit der Begriindung zuriickgewiesen, dass der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 gegeniber dem Stand der Technik nicht auf erfinderischer

Tatigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
29. Dezember 2009. Sie ist wie schriftsatzlich angekindigt zur mindlichen Ver-
handlung nicht erschienen und stellt zuletzt schriftsatzlich den Antrag, den Be-
schluss aufzuheben und auf der Grundlage der anhangigen (urspringlich einge-
reichten) Patentanspriiche zu erteilen. Hilfsweise beantragt sie, den Beschluss
aufzuheben und auf der Grundlage der anhéangigen Patentanspriche das Pri-
fungsverfahren vor dem Patentamt fortzufihren. Weiter hilfsweise beantragt sie,
den Beschluss aufzuheben, das Prifungsverfahren auf der Grundlage der anhén-
gigen Patentanspriche an das Patentamt zuriickzuverweisen und die Beschwer-
degebihr zuriickzuzahlen (Bl. 7, 8 d.A.).



Der (unveréndert geltende urspriingliche) Anspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfs-

antragen lautet:

,Kondensatormodul

- mit mindestens zwei Kondensatoren (C1, C2) und einem elek-
trischen Verbindungselement (3), das die mindestens zwei Kon-

densatoren miteinander verbindet,

- wobei die Kondensatoren (C1, C2) jeweils einen Gehausebe-
cher (1) und einen Deckel (2) umfassen, wobei der Gehausebe-
cher (1) einen gegenuber dem Deckel erhdhten Becher-

rand (11) aufweist,
- wobei das Verbindungselement (3) in einem Kontaktbe-
reich (31) auf dem Deckel (2) des jeweiligen Kondensators be-

festigt ist,

- wobei der Kontaktbereich (31) tiefer liegt als der Becher-
rand (11).

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die statthafte und auch sonst zulassige Beschwerde hat keinen Erfolg.

1. Die Anmeldung betrifft einen Kondensatormodul mit mindestens zwei Konden-

satoren und einem elektrischen Verbindungselement.



Als Aufgabe ist in den urspriinglichen Unterlagen (Seite 2, Absatz 2) genannt, ein

Kondensatormodul anzugeben, das eine geringe Hohe aufweist.

Diese Aufgabe werde mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gel6st.

2. Bei dieser Sachlage sieht der Senat einen Diplomingenieur (FH) der Fachrich-
tung Elektrotechnik mit Erfahrung in der Entwicklung von Kondensatormodulen als

Fachmann.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, beruht jedoch nicht auf einer erfinde-
rischen Tatigkeit und ist deshalb nicht patentfahig (8 1, Abs.1i.V. m. 883 u. 4
PatG).

Die Prufungsstelle hat im Zurickweisungsbeschluss vom 13. November 2009
nachvolliziehbar und auch nach Uberzeugung des Senats zutreffend dargelegt,
warum der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf erfinderischen Tatigkeit beruht.
Auf diesen Beschluss wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genom-
men (BGH, GRUR 1993, Seiten 896, 897 ,Leistungshalbleiter®).

Auch die in der Beschwerdebegriindung vom 29. Dezember 2009 vorgebrachten
Argumente konnten zu keiner anderen Beurteilung fiihren. Sie beruhen im We-
sentlichen auf der Darstellung von Unterschieden hinsichtlich der Verbindung der
Kondensatoren. Die Art der Verbindung und das Verbindungselement sind jedoch
im Anspruch 1 nicht ausgebildet, wie im Zuriickweisungsbeschluss zutreffend aus-
gefuhrt ist. In diesem Zusammenhang ist zu berlcksichtigen, dass durch die An-
spruchsformulierung ein aus mehreren Teilen zusammengeschweildtes oder an-

derweitig zusammengefligtes Verbindungselement nicht ausgeschlossen ist.



4. Fur die Ruckzahlung der Beschwerdegebtihr gemali 8§ 80 Abs. 3 PatG bestand
keine Veranlassung. Ob die Beschwerdegebihr zurlickgezahlt wird, steht im
pflichtgeméalRen Ermessen des Senats. Sie ist veranlasst, wenn es aufgrund be-
sonderer Umstande der Billigkeit widersprache, die Gebihr einzubehalten. Solche
besonderen Umstande konnten u. a. auch in einer fehlerhaften Verfahrensfiihrung
durch die Prufungsstelle liegen, soweit der Verfahrensverstol3 urséchlich fur die
Beschwerdeeinlegung ware (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., 8§73 Rdn. 139 ff.
m. N. w.; Benkard, PatG, 10.Aufl., 8§80 Rdn.23 und 28 m.N.w.; BPatG
BIPMZ 2006, 372, 374 - Frequenzsignal, BPatGE 47, 224, 231 - Mikroprozessor;
49, 154, 161 ff. - Tragbares Gerat; BPatG Mitt. 2010, 41, 43 - Mobilfunknetzwerk).

Nach Uberwiegender Auffassung ist zwar eine einmalige Anhérung im Prifungs-
verfahren vor dem Patentamt grundsatzlich sachdienlich i. S. d. § 46 Abs. 1 Satz 2
PatG (vgl. Schulte, a. a. O. 846 Rdn. 11, 12 m. N. w.; s. u. a. BPatGE 47, 224,
231 - Mikroprozessor; 49, 111, 112 - Anhdrung im Priufungsverfahren). Ob die
Durchfihrung einer Anhérung auch im vorliegenden Fall sachdienlich gewesen

ware, kann aber dahinstehen.

Die Ruckzahlung der Beschwerdegebihr kommt hier namlich nicht in Betracht, da
die Nichtdurchfihrung der Anhérung nicht ursachlich fur die Beschwerdeeinlegung
war. Dabei kommt dem Umstand entscheidende Bedeutung zu, dass die Anmel-
derin durch die nicht gewéhrte Anhdrung nicht in ihrem Anspruch auf rechtliches
Gehor (Art. 103 Abs. 1 GG) verletzt worden ist. Der alleinige Grund, auf den die
Prifungsstelle die Zurtickweisung der Anmeldung gestutzt hat, ndmlich mangeln-
de erfinderische Tatigkeit, ist der Anmelderin bereits mit dem Prifungsbescheid
mitgeteilt und ausfihrlich begrindet worden. Sie hatte daher auch ohne Anhdérung
ausreichend Gelegenheit, die Bedenken der Prifungsstelle auszuraumen, oder
die Entscheidungsgrundlage durch eine - zumindest hilfsweise - Beschrankung
des Patentanspruchs zu verandern und so eine fir sie positive Entscheidung der

Prufungsstelle oder ggfls. einen weiteren Priufungsbescheid herbeizufiihren.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem
Beschluss zugelassen hat (88 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz
(PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der Rechtsbeschwer-
de nicht zugelassen, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der
nachfolgenden Verfahrensméngel durch substanziierten Vortrag gerugt wird
(8 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschlielRende Gericht war nicht vorschriftsmafig besetzt.

2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.

3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehor versagt.

4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdrticklich oder still-
schweigend zugestimmt hat.

5. Der Beschluss ist aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen, bei
der die Vorschriften tGber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden

sind.

6. Der Beschluss ist nicht mit Griinden versehen.



Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzu-
legen (8§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer
qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch
Ubertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt
werden (8 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. 81, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a,
Anlage (zu 8 1) Nr. 6 der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim
Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVYV)). Die elektroni-
sche Poststelle ist Uber die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes
www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreich-
bar (8 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu
den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (8 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt als Bevollmé&chtigten des Rechtsbeschwerdefiihrers eingelegt wer-
den (8 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz J. Muller
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