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hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die muindliche Verhandlung vom 9. Oktober 2002 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Petzold sowie der Richter Dipl.-Ing. Kustner,

Dipl.-Ing. Bork und Knoll

beschlossen:

1) Die Beschwerde der Patentinhaberin nach Hauptantrag wird zu-

rickgewiesen.

2) Die hilfsweise abgegebene Teilungserklarung ist wirksam.

3) Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluf® der
Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 4. Oktober 2000 mit der Maliggabe aufgehoben, dass das
Patent mit folgenden in der mundlichen Verhandlung Uberge-
benen und als Hilfsantrag 1 bezeichneten Unterlagen be-

schrankt aufrechterhalten wird:

Patentanspriuche 1 bis 14, Beschreibungsseiten 1 und 2 sowie
Spalten 2 bis 5 und Zeichnungen (Figuren 1 und 2) gemal Pa-

tentschrift.



Griunde

Mit Beschlul® vom 4. Oktober 2000 hat die Patentabteilung 21 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts nach Prufung des Einspruchs das am 18. April 1997 ange-

meldete Patent mit der Bezeichnung

"Solardeckel fur ein Fahrzeugdach"

widerrufen.

Die Patentabteilung hat die Auffassung vertreten, dass das Beanspruchte nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, da es durch den Gegenstand nach der
DE 88 13 137 U1 nahegelegt sei.

Gegen diesen Beschlul der Patentabteilung hat die Patentinhaberin Beschwerde

erhoben.

In der mundlichen Verhandlung vom 9. Oktober 2002 verteidigt die Patentinhabe-

rin das Patent in beschranktem Umfang.

Sie beantragt,

den Beschluly der Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 4. Oktober 2000 aufzuheben und das Patent mit
folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten:
Patentanspruche 1 bis 21 und Beschreibung,

diese Unterlagen Uberreicht in der mundlichen Verhandlung und

Zeichnungen (Fig 1 und 2) gemaf Patentschrift.



Hilfsweise fur den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben
wird, erklart die Patentinhaberin die Teilung des Patents in bezug
auf die erteilten Patentanspriche 19 bis 22 und

beantragt im Ubrigen das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten
mit den in der mundlichen Verhandlung ubergebenen und als
Hilfsantrag 1 bezeichneten Unterlagen

(Patentanspriche 1 bis 14,

Beschreibungsseiten 1 und 2 sowie Spalten 2 bis 5, und

Zeichnungen (Fig 1 und 2) gemaf Patentschrift).

FUr den Fall, dass die Teilung nicht wirksam wird, verzichtet die
Patentinhaberin auf den RuUckfall des abgeteilten Teils in das

Stammpatent.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag lautet:

Solardeckel fur Fahrzeugdacher mit Solarzellen, die zwischen
einem innenliegenden Trager aus Kunststoff und einer aulien-
liegenden Glasdeckschicht angeordnet sind, wobei der Trager
wannenformig mit einem umlaufenden, einstlckig angeformten,
nach auflen weisenden Rand und einer von diesem umschlos-
senen zentralen Vertiefung ausgebildet ist, in welcher die Solar-
zellen angeordnet sind, und die durch die Glasdeckschicht nach
aullen abgeschlossen ist, und wobei der Hohlraum zwischen der
Glasdeckschicht und den auf dem Boden des wannenférmigen
Tragers gegebenenfalls unter Abstand zu diesem Boden ange-

ordneten Solarzellen mit einem transparenten Klebstoff ausge-



gossen und/oder durch eine transparente Klebefolienschicht

ausgefullt ist.

Die Patentanspriche 2 bis 21 sind dem Patentanspruch 1 riickbezogen nachge-

ordnet.

Der geltende Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 lautet:

Solardeckel fur Fahrzeugdacher mit Solarzellen, die zwischen
einem innenliegenden Trager aus Kunststoff und einer aul3en-
liegenden Glasdeckschicht angeordnet sind, wobei der Trager
wannenformig mit einem umlaufenden, nach aul3en weisenden
Rand und einer von diesem umschlossenen zentralen Vertiefung
ausgebildet ist, in welcher die Solarzellen angeordnet sind, und
die durch die Glasdeckschicht nach auf’en abgeschlossen ist,
wobei der Hohlraum zwischen der Glasdeckschicht und den auf
dem Boden des wannenférmigen Tragers gegebenenfalls unter
Abstand zu diesem Boden angeordneten Solarzellen mit einem
transparenten Klebstoff ausgegossen und/oder durch eine
transparente Klebefolienschicht ausgefullt ist, wobei die Glas-
deckschicht GUber dem umlaufenden, einstlickig mit dem Boden
ausgebildeten Rand des wannenférmigen Tragers angeordnet
und zwischen dem umlaufenden Rand des wannenformigen

Tragers und der Glasdeckschicht eine Dichtung vorgesehen ist.

Die Patentanspruche 2 bis 14 sind diesem Patentanspruch 1 ruckbezogen nach-

geordnet.

Die Patentinhaberin tragt vor, das nunmehr Beanspruchte gemal Hauptantrag
und Hilfsantrag 1 sei durch den nachgewiesenen Stand der Technik nicht nahe-

gelegt.



Die Einsprechende macht geltend, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 gemafi
Hauptantrag durch eine Kombination der Gegenstande nach der DE 88 13 137 U1
und der DE 37 37 183 A1 nahegelegt sei. Auch der Gegenstand des Anspruchs 1
nach dem Hilfsantrag 1 beruhe auf keiner erfinderischen Tatigkeit, da er sich aus
den vorgenannten Druckschriften in Verbindung mit dem Fachwissen des Fach-

manns bezulglich Dichtungen in naheliegender Weise ergebe.

Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im tbrigen
zulassig. Sie hat insofern Erfolg, als sie zur beschrankten Aufrechterhaltung des

Patents mit den Unterlagen gemaf Hilfsantrag 1 flhrt.

1. Die Patentanspriche sind zulassig.

1.1 Zum Hauptantrag:

Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die erteilten Patentanspriche 1 und 3 zu-
ruck, in Verbindung mit der Beschreibung der Patentschrift Sp 3, Z 7 bis 12. Die
Patentanspruche 2 bis 21 entsprechen inhaltlich den erteilten Ansprichen 2 und 4
bis 22. Die erteilten Patentanspriche 1 bis 22 gehen auf die urspringlichen An-

spruche 1 bis 22 zuruck.

1.2 Zum Hilfsantrag 1:

Der Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die erteilten Patentanspriche 1, 3, 5 und
7 zurlck, in Verbindung mit der Beschreibung der Patentschrift Sp 3, Z 7 bis 12.
Dabei wurde das im erteilten Anspruch 5 enthaltene Merkmal, dass "die Glas-
deckschicht auf dem umlaufenden Rand angeordnet ist" gemal® dem Ausfuh-
rungsbeispiel Fig 1 in zulassiger Weise dahingehend prazisiert, dass "die Glas-

deckschicht tiber dem umlaufenden Rand angeordnet ist".



Die Patentanspriche 2 bis 14 entsprechen inhaltlich den erteilten Anspruchen 2,
6, und 8 bis 18, die ihre Stltze in den entsprechenden ursprunglichen Ansprichen

finden.

2. Das Patent betrifft einen Solardeckel flir Fahrzeugdacher mit Solarzellen. In der
Beschreibungseinleitung der neu eingereichten Unterlagen ist angegeben, dass
aus der DE 88 13 137 U1 ein Vollkunststoffdach bekannt ist, bei dem in einer Un-
terschale aus Kunststoff durch Rippen unterbrochene Aufnahmeraume flr Solar-
zellen vorgesehen und durch eine Dachauf3enschale aus Kunststoff abgedeckt

sind. DachaufRenschale und Unterschale sind miteinander verklebt.

Das dem Patent zugrundeliegende und mit der Aufgabe formulierte technische
Problem besteht daher darin, einen Solardeckel zu schaffen, der gemeinsam mit
der Randstruktur bei insgesamt geringem Gewicht problemlos hergestellt werden
kann und der eine sichere Beherbergung der Solarzellen auch bei unterschiedli-
chen Materialien des innenliegenden Tragers und der aulRenliegenden Glasdeck-

schicht gewahrleistet.

Dieses Problem ist jeweils durch einen Solardeckel mit den Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hauptantrag bzw Hilfsantrag 1 geldst.

3. Zum Hauptantrag:

Der Solardeckel nach Patentanspruch 1 ist unbestritten neu und ohne Zweifel ge-

werblich anwendbar. Er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Durchschnittsfachmann ist hier ein Techniker oder Fachschulingenieur der Fach-
richtung Maschinenbau mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Autodacher,
der zur Losung des technischen Problems in Gemeinschaft mit einem Elektroin-

genieur (Fachmann fir Solarzellen) tatig wird.



In der DE 37 37 183 A1 ist mit dem in Fig 5 gezeigten und in Sp 3, Z 5 bis 23, be-
schriebenen Ausfuhrungsbeispiel ein Solardeckel fur ein Kraftfahrzeug gezeigt,
der bereits folgende Merkmale umfasst:

Solarzellen 2 sind zwischen einem innenliegenden Trager 19 und einer auldenlie-
genden Glasschicht 4 angeordnet.

Der Trager 19 ist wannenformig mit einem umlaufenden, nach auf3en weisenden
Rand 5 und einer von diesem umschlossenen zentralen Vertiefung ausgebildet.

In der Vertiefung sind die Solarzellen angeordnet und diese ist nach aufden durch
die Glasdeckschicht abgeschlossen.

Der Hohlraum zwischen der Glasdeckschicht und den unter Abstand zum Boden
des wannenformigen Tragers angeordneten Solarzellen ist mit einem transparen-

ten Klebstoff 3 ausgegossen.

Der Solardeckel nach dem geltenden Patentanspruch 1 unterscheidet sich von

dem vorbekannten durch folgende Merkmale:
a) Erist ausdrucklich aus Kunststoff hergestellt.

b) Der Boden und der Rand des Tragers sind einstickig ausgebildet.

Bei dem bekannten Solardeckel ist der Trager vorzugsweise aus Metallblech und
der Rand (Kunststoffrahmen 5) und der Trager (Unterteil 19) sind separate Ein-

zelteile.

Der Hinweis auf ein "vorzugsweise" verwendetes Material fir den Trager, im vor-
liegenden Fall Metallblech, beschrankt die Offenbarung nicht auf diesen Werkstoff.
Vielmehr liest der Durchschnittsfachmann aufgrund der Angabe eines ausdrick-
lich nur bevorzugten Materials selbstverstandlich auch andere, fachnotorisch be-
kannte Werkstoffe fur den Trager bzw den Boden von Solardeckeln mit, beispiels-
weise Kunststoff und Glas, BGH "Elektrische Steckverbindung" in GRUR 1995,
330-333. Wenn er mit diesem Wissen vor der Aufgabe steht, einen besonders

leichten Solardeckel zu schaffen, scheiden die Materialen Glas und Metall aus



Gewichtsgrunden praktisch von vornherein aus und es bietet sich Kunststoff als
geeignetes Material an. Diese Materialwahl hat einen zusatzlichen Herstellungs-
vorteil, namlich den Kunststofftrager mit dem ohnehin aus Kunststoff bestehendem
Rand einstuckig herzustellen, wie es im Uubrigen auch bereits aus der
DE 88 13 137 U1 bekannt ist. Auf diese Weise gelangt der Durchschnittsfachmann
durch eine fachgerechte Auswertung der DE 37 37 183 A1 verbunden mit seinem
Fachwissen in einer von ihm gewdhnlich zu erwartenden Arbeitsweise zu einem
Solardeckel mit den beanspruchten Merkmalen; eine erfinderische Tatigkeit ist

damit nicht verbunden.

Der geltende Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag kann daher einer beschrank-

ten Aufrechterhaltung des Patents nicht zugrundegelegt werden.

Dies gilt auch fur die auf Patentanspruch 1 rlickbezogenen Patentanspriiche 2 bis
21.

4. Die Teilung des Patents ist wirksam.

Mit der in der mundlichen Verhandlung hilfsweise abgegebenen Teilungserklarung
wird nach Nichtstattgabe des Hauptantrags der die erteilten Patentanspriche 19
bis 22 betreffende Teil des Patents abgetrennt. Der in der Stammanmeldung

verbleibende Teil ist damit um diese Merkmale verringert.

Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung antragsgemals auf den
Ruckfall des abgeteilten Teils in das Stammpatent verzichtet. Der Senat schlief3t
sich bezuglich der Wirkung dieses Ruckfallverzichts der bisherigen Rechtspre-
chung des Bundespatentgerichts an (BPatGE 34, 31 und 250).
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5. Zum Hilfsantrag 1:

5.1. Der unstreitig gewerblich anwendbare Solardeckel nach Patentanspruch 1 ist

neu.

Keine der im Verfahren befindliche Druckschriften — DE 196 30 813 A1,
DE 44 06 097 A1, DE4334012C1, DE4105396A1, DE4105389C1,
DE 37 37 183 A1, DE 3640168 C2, DE3538986C2, DE88 13137 U1,
DE 8532 154 U1 und EP 0 472 788 B1 - zeigt namlich einen Solardeckel, der alle
Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.

Insbesondere zeigt keine dieser Druckschriften einen Solardeckel, bei dem zwi-
schen dem umlaufenden Rand eines wannenférmigen Tragers und einer dartber

angeordneten Glasdeckschicht eine Dichtung vorgesehen ist.

5.2 Der Solardeckel nach Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Dieser Patentanspruch unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptan-
trag dadurch, dass er folgende Merkmale zusatzlich enthalt:

Die Glasdeckschicht ist iber dem umlaufenden, einstlckig mit dem Boden ausge-
bildeten Rand des wannenférmigen Tragers angeordnet. Zwischen dem umlau-
fenden Rand des wannenférmigen Tragers und der Glasdeckschicht ist eine

Dichtung vorgesehen.

Diese zusatzlichen Merkmale gehen aus der zum Hauptantrag diskutierten
DE 37 37 183 A1 nicht hervor. Wie aus samtlichen Figuren, insb der Fig 5, ersicht-
lich ist, Ubergreift die Lasche 16 des Kunststoffrahmens 5 die Glasdeckschicht 4;
eine Dichtung zwischen dem umlaufenden Rand des Tragers und der Glasdeck-
schicht ist nicht vorgesehen. Damit gibt diese Druckschrift weder ein Vorbild noch

einen Hinweis auf die nunmehr beanspruchte Losung.
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Aus der DE 88 13 137 U1 ist ein weiterer Solardeckel bekannt, vgl insb Fig 1. Da-
bei sind die Solarzellen 5 in einen Profilrahmen 5 mit einem einstluckig ausgebil-
deten, umlaufenden Rand lose eingelegt, jedoch nicht von einem Klebstoff oder
einer Klebefolienschicht umfasst. Eine lichtdurchlassige DachaulRenschale 6 Uber-
deckt die Solarzellen bis an den AuRenrand des Profilrahmens und ist mit ihm ver-
klebt, vgl insb Fig 1. iVm S 6 Z 12 bis 14. Eine Dichtung zwischen dem umlaufen-
den Rand des Profilrahmens und der Dachauf3enschale ist auch hier nicht vorge-

sehen.

Aus dem vorstehenden folgt offensichtlich, dass eine Zusammenschau der beiden
vorgenannten Druckschriften nicht zum Beanspruchten fuhren kann, sondern Al-

ternativen aufzeigt, die von ihm wegfuhren.

Gleiches gilt unbestritten bei Berlcksichtigung der Ubrigen im Verfahren befindli-
chen Druckschriften, die auch von der Einsprechenden im Zusammenhang mit der
beschrankten Verteidigung des Streitpatents gemaf Hilfsantrag 1 nicht mehr auf-

gegriffen worden sind.

Die EinfUgung einer Dichtung an einer Stelle eines Solardeckels, an welcher im
berticksichtigten Stand der Technik bislang ein Ubergreifender und/oder stitzen-
der Rahmen oder eine Klebung angewendet worden ist, liegt auch nicht ohne
weiteres auf der Hand. Denn damit wird ein Form- bzw Stoffschluss im Randbe-
reich des Solardeckels aufgegeben, der bislang fur die Festigkeit des Solardeckels

offensichtlich als notwendig erachtet worden ist.

Der Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 kann daher der beschrankten Auf-

rechterhaltung des Patents zugrundegelegt werden. Die Patentanspruche 2 bis 14
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betreffen zweckmaRige weitere Ausbildungen des Gegenstandes des Patentan-
spruchs 1, die nicht selbstverstandlich sind, und haben daher mit dem Patentan-

spruch 1 Bestand.

Petzold Kustner Bork Knoll

Bb
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