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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 42 39 339

BPatG 154
6.70



hat der 8. Senat (Technischer-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 20. Marz 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Kowalski sowie der Richter Viereck, Dr. Huber und Dipl.-Ing.
GielRen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschlul® der
Patentabteilung 25 des Patentamts vom 15. April 1998 aufgeho-

ben und das Patent widerrufen.

Grinde

Nach Prifung eines Einspruchs hat die Patentabteilung 25 des Patentamts das
unter der Bezeichnung ,Befestigungselement sowie Vorrichtung zum Eindrehen
eines Befestigungselementes® erteilte Patent 4239339 (Anmeldetag:
23. November 1992) mit Beschluss vom 15. April 1998 in vollem Umfang auf-

rechterhalten.

Zum Stand der Technik waren im Prifungs- und Einspruchsverfahren ua die fol-

genden Druckschriften in Betracht gezogen worden:

(1) DE 3420863 A1
(2) US 4809568



Von der Einsprechenden wird aul3erdem die offenkundige Vorbenutzung des Ge-
genstands nach dem Streitpatent sowohl durch die Einsprechende als auch durch

die Patentinhaberin geltend gemacht.

Gegen den Beschluss der Patentabteilung 25 hat die Einsprechende Beschwerde

eingelegt.

Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung am 20. Marz 2001 neu

gefasste Patentanspruche 1 bis 3 vorgelegt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsbahnen (2)
oder —platten und gegebenenfalls zusatzlichen Abdichtungsbah-
nen (3) auf einem festen Unterbau (4), bestehend aus einer
Schraube (5) und einer groRflachigen, metallischen Unterleg-
scheibe (5), wobei die Schraube (5) eine Bohrspitze (7), einen mit
einem Gewinde (8) versehenen Schaft (9) und einen Schrauben-
kopf (10) aufweist, wobei das Gewinde (8) praktisch Uber die
ganze Lange des Schaftes (9) durchgehend ausgefuhrt ist und
wobei die Unterlegscheibe (6) ein vorzugsweise mittiger Loch (12)
zum Einfuhren des Schaftes (9) aufweist, wobei der Durchmesser
des Loches (12) in Unterlegscheibe (6) kleiner als der Gewin-
deauRendurchmesser, zumindest jedoch gleich gro® wie der
Kerndurchmesser des Gewindes (8) des Schaftes (9) ausgeflhrt
ist, dadurch gekennzeichnet, dal® der Durchmesser des Loches
(12) der Summe aus Kerndurchmesser und der Hohe eines Ge-
windeganges entspricht, dal3 die Unterlegscheibe (6) mit Abstand
vom Schraubenkopf (10) im Gewinde des Schaftes (9) gegen

axiales Verschieben gesichert vormontiert ist und daf3 in der Vor-



montagelage der Unterlegscheibe (6) immer zwei einander gegen-
uberliegende Abschnitte der Lochwandung am Schraubenschaft
anliegen, und zwar einerseits am Kern und andererseits auf einer
Gewindespitze, so dall das Gewinde (8) in keinem Fall in die

Lochwandung eingreift.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriuche 2 und 3 wird auf die Akten Bezug ge-

nommen.

Die Einsprechende hat hierzu in der mundlichen Verhandlung vorgetragen, dal}
das Befestigungselement nach dem geltenden Patentanspruch 1 gegentber dem
Stand der Technik nach der DE 34 20 863 A1 und der US 4 809 568 nicht auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Patentinhaberin ist den Ausfuhrungen der Einsprechenden entgegengetreten.
Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 sei durch
den aufgezeigten Stand der Technik weder vorweggenommen noch dem zustan-

digen Fachmann nahegelegt.

Nach Zwischenberatung hat der Vorsitzende mitgeteilt, dal} der Uberreichte Pa-

tentanspruch 1 nicht gewahrbar ist.

Die Einsprechende beantragt,

den Beschluss der Patentabteilung 25 des Patentamts vom

15. April 1998 aufzuheben und das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin erklart die Teilung des Patents gemaly § 60 PatG dahinge-
hend, dal} das Befestigungselement Inhalt des Patents bleibt und dal die Ein-
drehvorrichtung gemaf den erteilten Ansprichen 2 und 3 Gegenstand der entste-

henden Teilanmeldung wird.



Sie beantragt, das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrecht-

zuerhalten:

Patentanspruch 1, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,
Beschreibung Spalten 1 bis 6,
2 Blatt Zeichnungen Fig 1 bis 7, jeweils gemal} Patentschrift unter

Berucksichtigung der Berichtigungen im angefochtenen Beschluld.

Nach SchlieBung der mundlichen Verhandlung wurde ein Verkindungstermin auf
den 10. Juli 2001 festgesetzt.

Die Unterlagen der Teilungsanmeldung sind am 19. Juni 2001 am Patentamt ein-
gereicht und die Gebuhren sind entrichtet worden. Die Teilungserklarung ist somit

wirksam geworden.

Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.

Die Beschwerde ist zulassig und hat Erfolg.

1. Der geltende Patentanspruch 1 betrifft ein Befestigungselement zum Befesti-
gen von Isolationsbahnen oder —platten und gegebenenfalls zusatzlichen Ab-
dichtungsbahnen auf einem festen Unterbau. Es besteht aus einer Schraube
und einer gro3flachigen, metallischen Unterlegscheibe. Die Schraube hat eine
Bohrspitze, einen praktisch Uber seine ganze Lange mit einem Gewinde ver-
sehenen Schaft und einen Schraubenkopf. Die Unterlegscheibe weist ein vor-

zugsweise mittiges Loch zum Einfuhren des Schraubenschaftes auf; dabei soll



der Durchmesser dieses Loches der Summe aus Kerndurchmesser und der
Hohe eines Gewindeganges entsprechen. Die Unterlegscheibe ist mit Abstand
von Schraubenkopf im Gewinde des Schaftes gegen axiales Verschieben ge-
sichert vormontiert. In der Vormontagelage der Unterlegscheibe liegen immer
zwei einander gegentberliegende Abschnitte der Lochwandung am Schrau-
benschaft an, und zwar einerseits am Kern und andererseits auf einer Gewin-

despitze, so dal} das Gewinde in keinem Fall in die Lochwandung eingreift.

Aufgabengemal} soll eine metallische Unterlegscheibe ohne gro3en Kraftauf-
wand schnell vormontiert werden kdnnen und dennoch gegen axiales Ver-

schieben gehalten werden.

. Der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 stellt keine patentfa-
hige Erfindung iSd PatG §§ 1 bis 5 dar.

Der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 ist zwar in den erteil-
ten Unterlagen als zur Erfindung gehérend offenbart und er hat auch als neu
zu gelten, weil keine der Entgegenhaltungen ein Befestigungselement zeigt,
bei dem der Durchmesser des Loches der Unterlegscheibe der Summe aus
Kerndurchmesser und der Hohe eines Gewindeganges der Schraube ent-
spricht; er ist auch zweifelsfrei gewerblich anwendbar, jedoch beruht er nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ein Befestigungselement zum Befestigen von Isolationsbahnen oder —platten
mit den Merkmalen im Oberbegriff des geltenden Patentanspruchs 1 ist durch
die DE 34 20 863 A1 bekannt, was unstrittig ist.

Nach den Angaben in der DE 34 20 863 A1 auf Seite 8, Abs 2 entspricht der
Durchmesser der Offnung 11 in der metallischen Unterlegscheibe annahernd
dem Kerndurchmesser des Schraubengewindes, und die Schraube muss

durch die kleine Offnung ,hindurchgewindet werden. Unter dem Begriff ,hin-



durchgewindet® ist zu verstehen, dal} beim Eindrehen der Schraube ihr Ge-

winde in die Lochwandung eingreift.

Von diesem bekannten Befestigungselement unterscheidet sich der Gegen-

stand nach dem geltenden Patentanspruch somit dadurch, daf}

der Durchmesser des Loches der Summe aus Kerndurchmesser

und der Hohe eines Gewindeganges entspricht,

die Unterlegscheibe mit Abstand vom Schraubenkopf im Gewinde
des Schaftes gegen axiales Verschieben gesichert vormontiert ist

und

in der Vormontagelage der Unterlegscheibe immer zwei einander
gegenuberliegende Abschnitte der Lochwandung am Schrauben-
schaft anliegen, und zwar einerseits am Kern und andererseits auf
einer Gewindespitze, so dall das Gewinde in keinem Fall in die

Lochwandung eingreift.

Bei kleineren Dachflachen werden nach den Ausfihrungen der Patentinhaberin
in der mundlichen Verhandlung bei der Montage Handsetzgerate verwendet,
bei denen das Befestigungselement bestehend aus Schraube und Unterleg-
scheibe als Set vormontiert zugefuhrt wird. Nach Aussage der Patentinhaberin
wird diese Vormontage auch von Hand vorgenommen, so daf} sich die
Schraube nur mit geringem Kraftaufwand in die Unterlegscheibe hineindrehen
lassen muss. Dabei muss die Schraube — gerade bei der Montage Uber Kopf -

unverlierbar in der Unterlegscheibe gehalten sein.

Nach Auffassung des Senats ist der zustandige Durchschnittsfachmann ein In-
genieur mit Fachhochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau, mit Be-

rufserfahrung, der mit der Entwicklung und Fertigung von Befestigungssyste-



men fur das Dachdeckerhandwerk betraut ist. Dabei umfassen die Befesti-
gungssysteme sowohl die einzelnen Befestigungselemente als auch Werk-

zeuge zu deren Verarbeitung auf der Baustelle.

An einen solchen Fachmann richtet der Anwender, ein Dachdecker, die Anfor-
derung, ein Befestigungssystem auch fur kleinere Dachflachen zu entwickeln,
bei dem bewahrte Befestigungselemente mit metallischen Unterlegscheiben,
bspw. nach Art der DE 34 20 863 A1, verwendet werden kénnen. Auf Grund
seiner Berufserfahrung kennt er die Arbeitsweise der Branche, dal} namlich fur
diesen Einsatzbereich Handsetzgerate bevorzugt werden, denen die Befesti-
gungselemente vormontiert zugefuhrt werden, und dal® die Vormontage ohne
grolRen Kraftaufwand, mdglichst von Hand, und schnell zu einem Set mdglich
und die Unterlegscheibe dennoch unverlierbar an der Schraube gehalten sein

muss.

Zum Stand der Technik gehort bspw. das Setzgerat nach der US 4 809 568,
das nach den Angaben in der Druckschrift in Sp 3, Z 36 bis 40 an einen her-
kommlichen Schraubendreher angeschlossen werden kann und somit ein
Handsetzgerat ist. Nach Fig 1 und den entsprechenden Angaben in Sp 5, Z 22
bis 26 wird diesem bekannten Handsetzgerat ein vormontiertes Befestigungs-
element aus Gewindeschraube und Unterlegscheibe zugeflhrt. Die Unterleg-
scheibe 42 aus Kunststoff —vgl Sp 6, Z 55 und 56 - ist ebenfalls im Abstand
vom Schraubenkopf am Schaftgewinde gegen axiales Verschieben gesichert
vormontiert. Es muss namlich ein bestimmter Abstand zwischen Schrauben-
kopf und Unterlegscheibe eingehalten sein, da das Setzgerat eine der Kontur
der Schraube entsprechende Zuflihréffnung 38, 39 flir die Schraube des Befe-
stigungselements hat; vgl auch die entsprechenden Angaben in Sp 6, letzte
Zeile bis Sp 7, Z 3.

Die Umsetzung der Anforderung des Dachdeckers verlangt vom Fachmann

keine erfinderische Tatigkeit, sondern stellt eine zu seinen alltaglichen Aufga-



ben gehérende Dimensionierungsaufgabe dar. Er weily namlich, dal® die gefor-
derte Leichtgangigkeit nur dann erreicht wird, wenn das Schraubengewinde
nicht in die Lochwandung der Unterlegscheibe eingreift, und daf die Unverlier-
barkeit der Schraube in der Unterlegscheibe nur dann gewabhrleistet ist, wenn
der Lochdurchmesser kleiner als der Gewindedurchmesser ist. Auf Grund ein-
facher Berechnung gelangt er zu der Malangabe, dal} der Lochdurchmesser
der Summe aus Kerndurchmesser und der Hohe eines Gewindeganges ent-
sprechen muss, wenn die beiden genannten Randbedingungen bei den zu er-

wartenden zulassigen Toleranzen nicht Uber- bzw unterschritten werden sollen.

Bei Verwendung von Schrauben mit durchgehend gleichem Gewinde und ei-
nem solchen Abstand der Gewindegange von einander, dal} zwischen den
Gewindegangen ein zylindrischer Kernabschnitt vorhanden ist, wie bei dem
Befestigungselement nach der DE 34 20 863 A1 — vgl Fig 7 -, liegen dann in
der Vormontagelage der Unterlegscheibe immer zwei einander gegenuberlie-
gende Abschnitte der Lochwandung am Schraubenschaft an, und zwar einer-
seits am Kern und andererseits auf einer Gewindespitze, und das Gewinde

greift in keinem Fall in die Lochwandung ein.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von dem Befestigungselement nach
der DE 3420863 A1 in Kenntnis der Eindrehvorrichtung nach der
US 4 809 568 zum Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 1 auf

Grund einer Dimensionierung, die zu seinen alltaglichen Aufgaben gehort.

Bei dieser Sachlage erubrigt es sich zu untersuchen, ob die behaupteten Vor-

benutzungshandlungen tatsachlich stattgefunden haben.
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Nach alledem hat der Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch keinen

Bestand.

Kowalski Viereck Dr. Huber GielRen
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