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Sachverhalt und Antrage
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Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch gegen das
europaische Patent Nr. 1 087 143 mit der Entscheidung
vom 31. Oktober 2008 zuruckgewiesen.

Mit dem Einspruch war das Patent im gesamten Umfang,
gestutzt auf den Einspruchsgrund der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit nach Art. 100 a) EPU
angegriffen worden. In der Entscheidung hat die
Einspruchsabteilung festgestellt, dass der Gegenstand
des Anspruches 1 im Hinblick auf die folgenden

Druckschriften auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe:

El: DE-A-2 824 523;
E2: DE-U-8 226 169;
E3: DE-A-4 002 498;
E4: DE-U-9 106 820;
E5: US-A-3 602 611.

Gegen diese Entscheidung hat die Einsprechende am
8. Dezember 2008 Beschwerde eingelegt und die
Beschwerdegebihr entrichtet. Die Beschwerdebegrindung

iIst am 9. Februar 2009 eingegangen.

Mit der Ladung zu der beantragten mundlichen Verhandlung,
hat die Kammer darauf hingewiesen, dass der Gegenstand
des Anspruches 1 ausgehend von der aus Druckschrift E1
bekannten Pumpe im Hinblick auf das fur i1hn aus dem
Druckschriften E2 bis E4 bekannte allgemeine Fachwissen
naheliegend erscheine.

Die mundliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer hat
am 18. Marz 2010 stattgefunden.
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Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) beantragte die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das europaische
Patent Nr. 1 087 143 zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die
Beschwerde zuriickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent in
gedndertem Umfang auf Grundlage einer der Anspruchssatze
des Hilfsantrages 1 oder 2, eingereicht mit Schreiben
vom 18. Februar 2010 aufrecht zu erhalten. Mit dem in
der muindlichen Verhandlung vorgelegten Hilfsantrag 3
beantragte sie, die Entscheidung der Beschwerdekammer

der GroRen Beschwerdekammer zur Uberprifung vorzulegen.

Anspruch 1 des Hauptantrags entspricht der erteilten

Fassung und hat folgenden Wortlaut:

"Elektrisch betriebene Tauchpumpe mit einem Gehause,
wobei innerhalb des Gehduses (12) mindestens zwei,
miteinander kommunizierende Pumpenstufen (14, 16)
ausgebildet sind, wobei jede Pumpenstufe (14, 16) einen
Antriebsmotor (18, 20) aufweist, der jeweils ein
entsprechendes Fligelrad (22, 24) antreibt und die
Antriebsmotoren (18, 20) nebeneinander innerhalb des
Gehauses (12) angeordnet sind, wobei die Tauchpumpe (10)
eine Ansaug6ffnung (26) fur eine Flissigkeit im Bereich
der ersten Pumpenstufe (16) und einen
Flussigkeitsaustritt (28) an dem der Ansaug6ffnung (26)
gegenuberliegenden Ende des Gehauses (12) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Pumpenstufen
(14, 16) und zwischen den Antriebsmotoren (18, 20) ein
Flussigkeitskanal (30) parallel zu den Antriebsachsen
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der Flugelrader (22, 24) ausgebildet ist, der in den
FlUissigkeitsaustritt (28) mundet.™

Im Kennzeichen des Anspruches 1 des Hilfsantrages 1
wurde hinzugefiugt, dass der Flussigkeitskanal (30)
"innerhalb des Gehauses (12)" ausgebildet ist.

Im Kennzeichen des Anspruches 1 des Hilfsantrages 2,
wurde im Vergleich zu Hilfsantrag 1 das folgende Merkmal

angeflgt:

"wobel der FluUssigkeitsaustritt (28) in einem

Gehausedeckel (42) des Gehauses (12) angeordnet ist'.

Die Beschwerdefuhrerin argumentierte, dass der
Gegenstand des Anspruches 1 der Haupt- und
Hilfsantrage 1 oder 2 durch den Stand der Technik
nahegelegt sei. Ausgehend von der aus Druckschrift E1
bekannten Tauchpumpe, ware es fiur einen Fachmann zur
Verringerung des Platzbedarfs und um eine
Destabilisierung der Pumpe Im Stand zu vermeiden
naheliegend, den Stromungskanal innerhalb des Gehauses
nach oben zum Auslass zu fiuhren, wie es in dem
Druckschriften E2 bis E4 gelehrt wirde. Der Fachmann sei
ein Konstrukteur mit Erfahrungen auf den Gebieten der
Kunststofftechnik, insbesondere der Spritzgusstechnik

und ber Pumpen.

Zum Vortrag der Beschwerdegegnerin, dass der Zeitraum
zwischen der Veroffentlichung der Druckschrift E1 und
der Anmeldung der angegriffenen Erfindung sehr lang sei,
stellte sie fest, dass der Markt fur zweistufige
Tauchpumpen sehr begrenzt sei und dass wirtschaftliche

Uberlegungen auch gegen die Entwicklung einer eigenen
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solchen Tauchpumpe spréchen. Dariber hinaus konnte ein
hohes Druckpotenzial auch einfach durch
Hintereinanderschaltung von handelsublichen einstufigen
Tauchpumpen erzielt werden, so dass der Aufwand fur eine
eigene Entwicklung sich nicht lohne.

Demgegenuber argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass
der Gegenstand des Anspruches 1 samtlicher Antrage auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

a) Der nachstliegende Stand der Technik seil aus
Druckschrift E1 bekannt, die eine zweistufige
Tauchpumpe fur die Versorgungs- und Wassersysteme von
Caravans, Reisemobilen etc. offenbare. Allerdings
stinde dem Einsatz solcher Tauchpumpen in dem
beschriebenen Sinne, oft ithre aul3eren Abmessungen
entgegen, die es verhindern wirden, dass die Pumpe
durch die oft recht engen Offnungen der dort

vorgesehenen Wasserbehalter hindurch passen.

Deshalb lage der Erfindung die Aufgabe zu Grunde,
eine Tauchpumpe der eingangs genannten Art
bereitzustellen, die einen genugend hohen Forderdruck
fur Flussigkeiten gewahrleiste und zudem moéglichst
klein dimensioniert ausgebildet ist.

Der Fachmann, ein Maschinenbauingenieur mit Erfahrung
auf dem Gebiet des Pumpenbaus, der bei Bedarf auch
einen Fertigungstechniker bezuglich der Herstellung
der Pumpe kontaktieren wirde, wirde die
Druckschriften E2 bis E4 zur Lb6sung der genannten
Aufgabe nicht heranziehen, weil i1n diesen ganzlich
andere Aufgabenstellungen beschrieben seien.
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Mit der aus E1 bekannten Pumpe, sollen
Stromungsverluste erheblich verringert werden. Der
Pumpe nach E2 liege die Aufgabe zu Grunde, die Pumpe
so auszubilden, dass sie mehrere Entnahmestellen
versorgen kann. Bei der aus E3 bekannten Tauchpumpe
ginge es darum, deren Ansaugverhalten zu verbessern.
Bei der aus E4 bekannten Tauchpumpe sollen
Undichtigkeiten an der Wellendurchfihrung des
Laufrades dadurch vermieden werden. Die oben genannte,
der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe wirde

deshalb in keiner dieser Druckschriften beschrieben.

Daruber hinaus gaben die dort vorgeschlagenen
Losungen keinen Hinweis, den Fliussigkeitskanal
zwischen den Pumpenstufen und zwischen den
Antriebsmotoren parallel zu den Antriebsachsen der
Flugelrader anzuordnen. Diese Druckschriften wirden
vielmehr Flussigkeitskanale zeigen, die sich seitlich

und aullen am Pumpengehduse befanden.

AuBerdem wirde der Fachmann den in Figur 1 der
Druckschrift E1 gezeigten Flussigkeitsaustritt nicht
um 90 Grad aus der Zeichenebene verdreht anordnen,
weil mit dieser weiteren Umlenkung Druckverluste
verbunden wéren und damit die gestellte Aufgabe nicht
geldst wirde.

Selbst wenn der Fachmann die Lehre der
Entgegenhaltung E2 bis E4 auf die Tauchpumpe der E1
anwenden wirde, waren weitere konstruktive
Uberlegungen, insbesondere hinsichtlich des Gehauses,

das vollstandig neu zu konstruieren sei, erforderlich.
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Der lange Zeitraum zwischen dem Veroffentlichungstag
der Druckschrift E1 und dem Prioritatstag des
vorliegenden Patentes, ware auch als Indiz zu werten,
dass die Erfindung auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhe. Aus dem in der mundlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer vorgelegten Ausdruck zu einer
Recherche mit Espacenet in Klasse F04D 13/14 mit 527
Treffern fur den Zeitraum seit 1900, wirde sich
ergeben, dass es sich um ein besonders stark

bearbeitetes Fachgebiet handele.

Bei korrekter Anwendung des Aufgabe-Ldsungsansatzes,
kénne die Erfindung nicht als naheliegend angesehen
werden. Es kame namlich nicht darauf an, ob der
Fachmann durch Modifikation des Stands der Technik
zur Erfindung hatte gelangen konnen, sondern vielmehr,
ob er in Erwartung der tatsachlich erzielten Vorteile,
das heil3t im Lichte der bestehenden technischen
Aufgabe, tatsachlich so vorgegangen ware, weil dem
Stand der Technik Anregungen fur die Erfindung zu

entnehmen waren.

Mit der beantragten Vorlage der Entscheidung der
Beschwerdekammer an die GrolRRe Beschwerdekammer solle
eine einheitliche Rechtsprechung beziglich der Frage
der erfinderischen Tatigkeit, iInsbesondere zur Frage
der Auslegung und Anwendung des so genannten Aufgabe-
Losungsansatzes (‘‘could-would approach™)
sichergestellt werden.
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Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zulassig.

Erfinderische Tatigkeit - Hilfsantrag 2

Der nadchstliegende Stand der Technik ist aus
Druckschrift E1 bekannt. Dies ist zwischen den Parteien
unstreitig.

Derartige Tauchpumpen finden, wie In den Absatzen 2 und
3 der Patentschrift ausgefuhrt, insbesondere in
Versorgungs- und Wassersystemen fur Caravans,

Reisemobilen, etc. Verwendung.

Druckschrift E1 offenbart eine elektrisch betriebene
Tauchpumpe mit einem Gehduse 1-4, wobei innerhalb des
Gehauses 1-4 mindestens zwei miteinander kommunizierende
Pumpenstufen 1 und 11 ausgebildet sind. Jede

Pumpenstufe I, 1l weist einen Antriebsmotor 6 auf, der
jJeweills ein entsprechendes Flugelrad 5 antreibt. Die
Antriebsmotoren 6 sind nebeneinander innerhalb des
Gehauses 1-4 angeordnet. Die Tauchpumpe weist eine
Ansaugoffnung fir eine FlUssigkeit Im Bereich der ersten
Pumpenstufe 1 und einen seitlich abstehenden, in Figur 1
nach oben gerichteten FluUssigkeitsaustritt auf. Mit
einer solchen Tauchpumpe sollen Stromungsverluste
minimiert werden, so dass ein ausreichender Wasserdruck

erzeugt wird (siehe Seite 1, Absatze 1 und 2).
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Ableitung der tatséachlich geldsten Aufgabe

Von der aus Druckschrift E1 bekannten Tauchpumpe
unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruches 1
dadurch, dass der Flussigkeitsaustritt an dem der
Ansaugoffnung gegenuber liegenden Ende des Gehauses
angeordnet ist, dass zwischen den Pumpenstufen und
zwischen den Antriebsmotoren innerhalb des Gehauses ein
Flussigkeitskanal parallel zu den Antriebsachsen der
Flugelrader ausgebildet ist, der in den
FlUussigkeitsaustritt mindet, und dadurch, dass der
FlUussigkeitsaustritt in einem Gehausedeckel des Gehauses

angeordnet ist.

Dadurch konnen die Antriebsmotoren besser durch das
Fordermedium gekuhlt werden kann und der als
Schlauchanschlussstutzen ausgebildete
FlUussigkeitsaustritt steht nicht mehr seitlich vom

Pumpengehause ab.

Durch diese MaRnahmen wird die erzielbare Forderleistung
der Pumpe nicht verringert, weil dem Flissigkeitskanal
keine weiteren Umlenkungen hinzugefugt werden. Die
vorhandene, In Figur 1 in Draufsicht dargestellte, nach
oben gerichtete 90 Grad-Umlenkung wird lediglich aus der
Blattebene i1n eine dazu senkrecht stehende Ebene verlegt.

Deshalb war die technische Aufgabe zu ldsen, eine
betriebssichere Tauchpumpe bereitzustellen, die eilnen
genugend hohen Forderdruck fiur Flussigkeiten
gewahrleistet und zudem moglichst klein dimensioniert
ausgebildet ist. Diese Aufgabe entspricht im
wesentlichen der in der Patentschrift in Absatz 5

genannten.
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Naheli1egende Ldsung

Der fur die genannte Aufgabe zustandige Fachmann ist
nach Auffassung der Beschwerdekammer ein
Maschinenbauingenieur mit Erfahrung bei der Konstruktion
von Pumpen, der hinsichtlich fertigungstechnischer

Aspekte einen Fertigungsingenieur hinzuziehen wirde.

Dieser Fachmann kennt die aus den Druckschriften E2 bis
E4 bekannte Bauform von Tauchpumpen, bei der sich der
Flussigkeitskanal innerhalb des Gehauses vom Austritt
des Laufrades parallel zur Antriebsachse des Laufrades
zum Deckel erstreckt. Dadurch kann der Antriebsmotor
durch das Fordermedium gekiuhlt werden und es steht

seitlich kein Schlauchanschlussstutzen vom Gehduse ab.

AuBer in Druckschrift E4, die eine Kuhlung des
Antriebsmotors beschreibt (siehe Seite 2, letzter
Absatz), ist In keiner dieser Druckschriften die oben
genannte Aufgabe beziehungsweise von Teilen davon
ausdricklich wiedergegeben. Dies ist allerdings auch
nicht zwingend erforderlich, denn die Kammer hat keine
ZweifTel, dass der Fachmann sofort erkennen wirde, dass
die dort dargestellte Bauform die Aufgabe, die er zu
I6sen versucht, 10st. Die Kammer ist deshalb davon
Uberzeugt, dass der Fachmann diese Bauform bei der Suche
nach einer LOosung fur die oben angegebene Aufgabe
beriucksichtigen wirde.

Bei der aus Druckschrift E1 bekannten Tauchpumpe
verlauft der zum Auslass fiuhrende Flussigkeitskanal in
der Draufsicht der Figur 1 bereits "zwischen'™ den
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Pumpenstufen und "“zwischen'™ den Antriebsmotoren,

allerdings aul3erhalb des Geh&uses.

Die Beschwerdekammer ist davon Uberzeugt, dass die aus
den Druckschriften E2 bis E4 bekante Bauform den
Fachmann dazu veranlal3t, den Forderkanal parallel zu den
Motorachsen vorzusehen und das Gehéuses derart
auszubilden, dass er innerhalb davon nach oben verlauft.
Der Flussigkeitskanal befindet sich dann in dem in Figur
1 zwischen den Antriebsmotoren dargestellten

Zwischenraum.

Diese Modifikation des Gehduses erfordert nur
durchschnittliche konstruktive und fertigungstechnische
Kenntnisse, die der oben genannte Fachmann hat
beziehungsweise sich beil einem Fertigungstechniker
beschafft. Die modifizierte Tauchpumpe entspricht der in
Anspruch 1 beanspruchten und weist auch die gleichen
Vorteile auf, also einen hohen Forderdruck bei kleiner
Bauform zu gewahrleisten und eine gute Kihlung der

Antriebsmotoren.

Alter der Entgegenhaltung - Zeirtfaktor

GemalR der Rechtsprechung der Beschwerdekammern kann ein
Zeitraum von 23 Jahren zwischen dem
Veroffentlichungsdatum der den nachstliegenden Stand der
Technik offenbarenden Druckschrift und dem Prioritatstag
des Streitpatents auf einem wirtschaftlich bedeutenden
und stark bearbeiteten Fachgebiet, als Anzeichen fur das
Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit angesehen

werden.
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Im vorliegenden Fall liegen jedoch keine Nachweise dafur
vor, dass der beanspruchte Gegenstand auf einem
wirtschaftlich bedeutenden Fachgebiet liegt. Auch der in
der mundlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer
vorgelegte Ausdruck zu einer Recherche in Klasse

FO4D 13/14 mit 527 Treffern fiur den Zeitraum seit 1900,
kann nicht nachweisen, dass das Fachgebiet in den

20 Jahren zwischen dem Veroffentlichungstag der
Druckschrift E1 und dem Prioritatstag des vorliegenden

Patentes besonders stark bearbeitet worden ist.

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass
kommerzielle Erwdgungen den Fachmann von der
industriellen Anwendung der entsprechend modifizierten
Tauchpumpe nach E1 abhielten. Wenn namlich die alte
Technik von den Benutzern als zufriedenstellend
empfunden wurde und Spielraum fUr Verbesserungen bot,
bestand keine Veranlassung, die mit der industriellen
Anwendung der neuen Technik verbundenen hohen

Investitionskosten aufzubringen.

Der Gegenstand des Anspruches 1 des Hilfsantrages 2
beruht somit nicht auf der nach Artikel 56 EPU 1973
erforderlichen erfinderischen Tatigkeit. Deshalb konnte
dem Hilfsantrag 2 nicht stattgegeben werden.

Erfinderische Tatigkeit- Haupt- und Hilfsantrag 1

Die In Anspruch 1 des Hilfsantrages 2 beanspruchte
Tauchpumpe enthalt im Vergleich zum Haupt- und
Hilfsantrag 1 die meisten beschrankenden Merkmale.
Deshalb beruht die In Anspruch 1 des Haupt- bzw.
Hilfsantrags 1 beanspruchten Tauchpumpe aus den gleichen

Grinden wie diejenige des Hilfsantrags 2 nicht auf einer
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erfinderischen Tatigkeit. Auch dem Haupt- und
Hilfsantrag 1 konnte deshalb nicht stattgegeben werden.

Hilfsantrag 3 - Zulassigkeit

Der 3. Hilfsantrag vorgelegt in der mundlichen
Verhandlung hat folgende Wortlaut:

"Hilfsweise wird als 3. Hilfsantrag beantragt, die
Entscheidung der Beschwerdekammer zur Sicherung einer
einheitlichen Rechtssprechung bezuglich der Frage der
erfinderischen Tatigkeit, insbesondere zur Frage der
Auslegung und Anwendung des so genannten "Could-would
approach™, der GroRen Beschwerdekammer zur Uberprifung

vorzulegen™

Es ist zu bemerken, dass die Kammer keine Zustandigkeit
hat, Uber einen Antrag auf Uberprufung basierend auf
Artikel 112a EPU zu entscheiden. Dem Vortrag der
Beschwerdegegnerin in der mundlichen Verhandlung,
entnimmt die Kammer, dass es sich um einen Vorlageantrag
auf Grundlage von Artikel 112 (1) a) EPU handelt, da
eine einheitliche Rechtsprechung bezweckt ist und der
Antrag in dem Verfahren vor der Kammer eingereicht
worden ist. AuBerdem sind keine Grinde gem. Artikel 112a
(2) EPU angegeben worden.

Die Vorlage an die Grofe Beschwerdekammer ist durch
Artikel 112 EPU geregelt. Dabei dient eine Vorlage der
Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung (falls
sich widersprechende Entscheidungen der
Beschwerdekammern vorliegen) oder der Beantwortung von
Rechtsfragen von grundlegender Bedeutung (die ggf. auch
dann vorgelegt werden kénnen, wenn die Rechtsfrage sich
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das erste Mal stellt). Es ist allerdings standige
Rechtsprechung der Beschwerdekammern dass keine
technischen Fragen, sondern nur Rechtsfragen von
grundlegender Bedeutung fur eine Vorlage iIn Betracht
kommen konnen, s. "Rechtsprechung der Beschwerdekammern
des Europaischen Patentamts', 5. Auflage (2008),

Kapitel VII1.D.13.2. Nach Artikel 112 (1) a) EPU kann die
betroffene Beschwerdekammer die GrofRRe Beschwerdekammer
auch auf Antrag einer Partei befassen, wenn die
betroffene Beschwerdekammer eine - vorausgehende -
Entscheidung der GrofRRen Beschwerdekammer fir ihre eigene
Sachentscheidung fur erforderlich halt (s. auch T 520/01,
Punkt 4.1 der Entscheidungsgrinde; nicht im ABI. EPA
veroffentlicht).

Daraus ist zu entnehmen, dass eine Vorlage an die GrolRe
Beschwerdekammer nur dann méglich ist, wenn die Kammer
eine entscheidungserhebliche Frage entweder nicht
beantworten kann oder sich nicht in der Lage sieht, eine
einheitliche Antwort auf eine solche Frage aus der
Rechtsprechung herzuleiten. Daraus folgt, dass die
Entscheidung der GrofRen Beschwerdekammer (und a fortiori
die Vorlage) der Entscheidung der Kammer unbedingt
vorausgehen muss. Demgegeniber richtet sich der Antrag
der Beschwerdegegnerin ausweislich auf die Uberpriufung

der Entscheidung der Kammer durch die Grol3e

Beschwerdekammer, was nur nachtraglich moglich ware.
Dementsprechend richtet sich der Antrag auf einen
Gegenstand, der vom Gesetzgeber gem. Artikel 112 EPU
nicht vorgesehen war. Deshalb mul3 der Antrag abgelehnt

werden.

C3416.D
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Die Frage, ob die Rechtsprechung beziglich der
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit anhand der sog.
"could-would approach'™ einheitlich 1st, kann
dahingestellt bleiben. Im Ubrigen kann die Kammer keine
nennenswerte Divergenz in der Anwendung dieses Ansatzes

erkennen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
3. Der Antrag auf Vorlage an die groflie Beschwerdekammer

wird als unzulédssig verworfen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. Magouliotis M. Ceyte
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