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betreffend das europaische Patent 1 061 198
(DE 600 04 927)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 10. Méarz 2009 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Engels, Dipl.-Ing. Hildebrandt,

Dipl.-Ing. Ganzenmiuiller und Dipl.-Ing. Kuest

fur Recht erkannt:

1. Das europdische Patent 1 061 198 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise im
Umfang des Patentanspruchs 1, des Patentanspruchs 3, so-
weit er auf Patentanspruch 1 rickbezogen ist, des Patentan-
spruchs 4, soweit er auf Patentanspruch 3 in dessen Ruckbe-
ziehung auf Patentanspruch 1 riickbezogen ist, weiterhin im
Umfang des Patentanspruchs 7, des Patentanspruchs 9, so-
weit er auf Patentanspruch 7 rickbezogen ist, und des Pa-
tentanspruchs 10, soweit er auf Patentanspruch 9 in dessen
Ruckbeziehung auf Patentanspruch 7 rickbezogen ist, fur

nichtig erklart.
2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung

in H6he von 120 % des zu vollstreckbaren Betrages vorlaufig

vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 061 198
(Streitpatent), das am 9. Juni 2000 unter Inanspruchnahme der Prioritat der Uni-
onsprioritat DK 86899 vom 18. Juni 1999 angemeldet worden ist, und das vom
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 600 04 927 geflhrt
wird. Das in der Verfahrenssprache englisch erteilte Streitpatent mit der Bezeich-
nung ,Ein Fenster fur den Einbau in eine Dachstruktur und die Verwendung einer
dazugehdrigen Halterung“ umfasst 12 Patentanspriiche. Die Patentanspriiche 1

und 7 lauten:

1. Fenster (1; 101) zum Einbau in eine Dachstruktur, aufweisend
einen Rahmen mit einer Anzahl von Rahmenelementen (2;
102) und mehreren Befestigungsbugeln (7; 107), von denen
jeder einen ersten Schenkel (7a, 7b; 107a) zur Verbindung mit
der Aul3enseite eines Rahmenelements und einen im Wesent-
lichen senkrecht dazu verlaufenden zweiten Schenkel (7b, 7a;
107b) zur Verbindung mit der Dachstruktur aufweist, der mit
dem ersten Schenkel an einem Verbindungspunkt (7c; 107c)
verbunden ist, und bei dem die mit den Befestigungsbuigeln zu
verbindende Aul3enseite zumindest der Rahmenelemente eine
langliche Kennzeichnung (16; 116) hat, die sich in Langsrich-
tung des Rahmenelements erstreckt,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Befestigungsbiigel mindestens eine Kennzeich-
nung aufweist, die eine geteilte Skala (17, 18; 117) zum Zu-
sammenwirken mit der langlichen Kennzeichnung (16; 116)

des Rahmenelements hat.



7. Verwendung des Befestigungsbugels fur den Einbau eines
Elements, insbesondere eines Fensters, in eine Dachstruktur,
aufweisend einen ersten Schenkel (7a, 7b; 107a) zur Verbin-
dung mit der AuRenseite des Elements und einen zweiten, im
Wesentlichen senkrecht dazu verlaufenden Schenkel (7b,
7a; 107 b) zur Verbindung mit der Dachstruktur, der mit dem
ersten Schenkel an einem Verbindungspunkt (7c; 107c) ver-
bunden ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Befestigungsbtigel zumindest eine Kennzeichnung
aufweist, die eine geteilte Skala (17, 18; 117) zum Zusammen-
wirken mit der Kennzeichnung (16; 116) am Element hat.

Die Klagerin, die das Streitpatent nur teilweise im Umfang der Patentanspriiche 1,
3, 4, 7, 9 und 10 angreift, macht geltend, dass die Gegenstande der angegriffenen
Patentanspriiche gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik mangels erfin-
derischer Tatigkeit nicht bestandsfahig seien und das Streitpatent deshalb im an-

gegriffenen Umfang fur nichtig zu erklaren sei.

Die Klagerin bezieht sich im Wesentlichen auf eine behauptete offenkundige Vor-
benutzung und legt hierzu in der mindlichen Verhandlung eine Einbauanleitung
fur Dachfenster Braas Junior 07/96 (NK18) im Original vor, dessen Echtheit die
Beklagte nicht bestreitet.

Die Klagerin beantragt sinngemals,

das europdaische Patent 1 061 198 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland teilweise im Umfang des Pa-
tentanspruchs 1, des Patentanspruchs 3, soweit er auf Patentan-
spruch 1 rickbezogen ist, des Patentanspruchs 4, soweit er auf
Patentanspruch 3 in dessen Riickbeziehung auf Patentanspruch 1
rickbezogen ist, weiterhin im Umfang des Patentanspruchs 7, des



Patentanspruchs 9, soweit er auf Patentanspruch 7 rickbezogen
ist, und des Patentanspruchs 10, soweit er auf Patentanspruch 9
in dessen Rlckbeziehung auf Patentanspruch 7 rickbezogen ist,

nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte bestreitet, dass die Einbauanleitung NK18 sowie die behaupteten
Vorbenutzungshandlungen der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind,
und macht geltend, dass unabhéngig hiervon die Lehre des Streitpatents auch bei
unterstellter Richtigkeit des klagerischen Tatsachenvortrages und unter Bertck-
sichtigung des geltend gemachten Standes der Technik auf erfinderischer Téatig-

keit beruhe.

Hinsichtlich des Inhalts der weiteren Patentanspriiche, des weiteren Vorbringens
der Parteien sowie der vorgelegten Dokumente wird auf den Akteninhalt und die

Sitzungsniederschrift vom 10. Marz 2009 verwiesen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige auf den Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit (Art. Il 86
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit a EPU) gestiitzte Klage erweist sich als
begrindet und fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents im Umfang des Urteils-

ausspruchs.



1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift betrifft die Erfindung ein Fens-
ter zum Einbau in eine Dachstruktur, aufweisend einen Rahmen mit einer Anzahl
von Rahmenelementen und mehreren Befestigungsbiigeln, von denen jeder einen
ersten Schenkel zur Verbindung mit der Aul3enseite eines Rahmenelements und
einen zweiten im Wesentlichen senkrecht dazu verlaufenden Schenkel zur Verbin-
dung mit der Dachstruktur aufweist, der mit dem ersten Schenkel an einem Ver-
bindungspunkt verbunden ist, und bei dem die mit den Befestigungsbiigeln zu ver-
bindende Aul3enseite zumindest der Rahmenelemente mit einer langlichen Mar-
kierung versehen ist, die sich in Langsrichtung des Rahmenelements erstreckt
[0001 der PS].

Wenn derartige Fenster montiert werden, werden ublicherweise wahrend des Ein-
baus zwei oder drei winkelférmige Befestigungsbugel in jedes der Rahmenseiten-
elemente geschraubt, worauf das Fenster in der Dach6ffnung positioniert und mit-
tels der zweiten Schenkel an der benachbarten Dachstruktur befestigt wird. Die
langliche Kennzeichnung, die beispielsweise eine Nut und/oder eine farbige Kenn-
zeichnungslinie sein kann, ermdglicht ein korrektes Positionieren der Bugel in
Querrichtung der Rahmenelemente, so dass der zur Verbindung mit der Dach-
struktur vorgesehene Schenkel auf gewtinschter Hohe im Hinblick auf die Verklei-
dung positioniert wird, was fur die Sicherstellung einer Abdichtung zwischen Fens-

ter und umgebender Dachabdeckung erforderlich ist [0002].

Die Verkleidung wird normalerweise zusammen mit dem Fenster im einbaufertigen
Zustand geliefert und weist im Allgemeinen einen L-férmigen Teil auf, dessen ers-
ter Lappen geeignet ist, sich aufwarts entlang den Seitenelementen des Rahmens
zu erstrecken und so in der befestigten Stellung zumindest teilweise den entspre-
chenden Schenkel des Befestigungsbiigels zu uberlappen, wahrend der zweite
Lappen derart positioniert wird, dass er die Dachabdeckung dichtend utberlappt.
Abhéngig von dem Aufbau der Dachstruktur ruht der zweite Lappen entweder di-
rekt auf dem entsprechenden Schenkel des Befestigungsbuigels, auf einem Unter-
dach oder auf einem Isoliermaterial, die unterschiedliche Dicke haben kdnnen. Da

es nicht erwtinscht ist, die Abdeckung am Montageort anzupassen, soll die langli-



che Markierung des Rahmens in diesem Zusammenhang sicherstellen, dass die
Befestigung des Befestigungsbiigels so erfolgt, dass die Entfernung zwischen
oberer Flache des Rahmens und Anlageflache der Verkleidung auf der Dachstruk-
tur im Wesentlichen konstant ist, unabhangig vom Aufbau der Dachstruktur, so
dass der erste Lappen der Verkleidung sich ausreichend weit nach oben auf dem
zugehdrigen Rahmenelement erstreckt, wodurch andererseits der Befestigungs-
punkt des Befestigungsbigels am Rahmenelement abh&ngig vom Aufbau der
Dachstruktur unterschiedlich ist [0003].

Um den Befestigungsbiigel am in Frage stehenden Rahmenelement zu befesti-
gen, mussen die in Frage stehenden Teile der Dachstruktur daher vor der Befesti-
gung ausgemessen werden. Eine solche Messung ist eine offensichtliche Fehler-
quelle, durch die sich die Montage erheblich verzégern kann [0004].

Aus WO 88/04348 ist ein Montagewinkel bekannt, der diesen Mangel teilweise be-
seitigt. Der aus dieser Schrift bekannte Montagewinkel ist fir den Einbau eines
Fensters mit drei Halterungsnuten beabsichtigt. Die Halterungsnuten verlaufen be-
abstandet in der Querrichtung der Blendrahmen-Seitenstiicke in deren Langsrich-
tung. Der Montagewinkel kann vorlaufig an das Blendrahmen-Seitenstiick befes-
tigt werden durch Flachdorne, die in einem der Schenkel des Montagewinkels an-

geordnet sind, und die in einer der Halterungsnuten aufgenommen sind [0005].

2. Es ist die Aufgabe der Erfindung, ein Fenster der erwahnten Art mit einer Ver-
besserung zu versehen, durch die der Einbau des Fensters vereinfacht und daher
wirtschaftlicher wird, wobei gleichzeitig das Risiko fehlerhafter Messungen verrin-
gert wird [0006].

3. Die Aufgabe gemald der Erfindung wird dadurch geldst, dass jeder Befesti-
gungsbutgel mindestens eine Kennzeichnung aufweist, die eine geteilte Skala zum
Zusammenwirken mit der langlichen Kennzeichnung des Rahmenelements hat

[0007]. Patentanspruch 1 beschreibt danach, nach Merkmalen gegliedert, ein
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4. Als zustandiger Fachmann ist im Streitfall in Bautechniker mit langjahriger Er-

Fenster (1; 101) zum Einbau in eine Dachstruktur,
aufweisend einen Rahmen mit

einer Anzahl von Rahmenelementen (2; 102)

und mehreren Befestigungsbugeln (7; 107),

von denen jeder

einen ersten Schenkel (7a, 7b; 107a) zur Verbindung mit
der Aul3enseite eines Rahmenelements und

einen zweiten Schenkel (7b, 7a; 107b) zur Verbindung mit
der Dachstruktur aufweist,

wobei der zweite Schenkel im Wesentlichen senkrecht
zum ersten Schenkel verlauft

und mit dem ersten Schenkel an einem Verbindungspunkt
(7c; 107c) verbunden ist.

Die AulRenseite zumindest der Rahmenelemente, die mit
den Befestigungsbugeln zu verbinden sind, hat eine langli-
che Kennzeichnung (16; 116),

die sich in Langsrichtung des Rahmenelements erstreckt.
Jeder der Befestigungsbiigel weist mindestens eine Kenn-
zeichnung zum Zusammenwirken mit der langlichen Kenn-
zeichnung (16; 116) des Rahmenelements auf.

Die mindestens eine Kennzeichnung des Befestigungsbu-
gels hat eine geteilte Skala (17, 18; 117).

fahrung in der Konstruktion und der Fertigung von Dachfenstern anzusehen.

Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 beruht gegentber dem do-
kumentierten Stand der Technik, insbesondere nach der NK18, nicht auf erfinde-

rischer Tatigkeit (Art. 56 EPU).



1. Soweit die Beklagte bestritten hat, dass die ,Einbauanleitung fir Dachfenster
,Braas Junior 07/96“ (NK18) der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist, be-
stehen fir den Senat keine vernunftigen Zweifel an dem Vorbringen der Klagerin,
dass sie im Hinblick auf ihre im Zeitraum von 1995 bis 1997 erfolgte Zusammenar-
beit mit der Firma Braas dieser entsprechende Druckexemplar der Einbauanlei-
tung zur Verfugung gestellt und damit der Offentlichkeit zuganglich gemacht hat.
Die Klagerin hat insoweit in der mindlichen Verhandlung auch eine Originalrech-
nung der Firma Golddruck vom 29. August 1996 uber die Druckkosten vorgelegt.
Umsténde, welche zu berechtigten Zweifeln Anlass geben, insbesondere, dass die
NK18 bei der Firma Braas tatsachlich nicht verfugbar war, hat die Beklagte nicht
vorgebracht. Im Ubrigen gilt der anerkannte Erfahrungssatz, dass die 6ffentliche
Zugéanglichkeit einer Druckschrift nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem An-
schluss nach ihrer Herstellung erfolgt und deshalb grundsatzlich davon ausgegan-
gen werden kann, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt mit demje-
nigen der offentlichen Zuganglichkeit identisch ist. Konkrete Tatsachen, aus denen
sich die ernsthafte und nicht nur vage Moglichkeit eines ungewohnlichen Verlaufs
hatten ergeben kdnnen, hat die Patentinhaberin nicht vorgetragen. Das blof3e un-
substantiierte Bestreiten ist nicht geeignet, den insoweit bestehenden Anscheins-
beweis zu entkraften. Es mussen vielmehr Umstande hinzukommen, die einen
solchen Geschehensablauf als ernsthafte Mdglichkeit nahelegen (vgl. Moufang in
Schulte, PatG, 8. Aufl., 83 Rdn.45; BPatG, Beschl. v. 9.Juli1998 -
21 W (pat) 19/97, veréffentlicht in juris; BPatGE 32, 109, 114 m. w. N.).

Allein die Tatsache, dass es sich vorliegend um eine Druckschrift handelt, welche
die Klagerin selbst erstellen liel3, rechtfertigen keine andere Bewertung. Dies gilt
schon deshalb, weil die Druckschrift nicht von der Klagerin selbst erstellt worden
ist und auch nicht fur die Klagerin selbst bestimmt war, sondern fur die Firma
Braas und die Klagerin zudem eine Rechnung tber die Druckkosten einer Vielzahl
von Einbauanleitungen vorgelegt hat. Es kommt hinzu, dass jedenfalls bei einer
fur den Kunden erstellten Einbauanleitung auch keine Grinde dafir bestehen,
dass fir eine solche Druckschrift der Klagerin andere Anforderungen an die An-

nahme eines typischen, der allgemeinen Lebenserfahrung entsprechenden Ge-
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schehensablaufs und des hieraus folgenden Anscheinsbeweises fur eine offentli-

che Zugéanglichkeit zu stellen sind, als bei Druckschriften anderer Urheber.

2. Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich als nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhend.

Unbestritten weist das in NK18 dargestellte, unzweifelhaft zum Einbau in eine
Dachstruktur bestimmte Fenster die Merkmale 1 bis 2.2.2 des angegriffenen Pa-
tentanspruchs 1 auf, namlich einen Rahmen mit einer Anzahl von Rahmenelemen-
ten und mehreren Befestigungsbiigeln, von denen jeder einen ersten Schenkel zur
Verbindung mit der Aul3enseite eines Rahmenelements und einen zweiten Schen-
kel zur Verbindung mit der Dachstruktur aufweist, wobei der zweite Schenkel im
Wesentlichen senkrecht zum ersten Schenkel verlauft und mit dem ersten Schen-
kel an einem Verbindungspunkt verbunden ist (s. dort insbes. die Abbildungen auf
den Seiten 13 und 14).

Ferner hat dort die Aul3enseite der Rahmenelemente, die mit den Befestigungsbu-
geln zu verbinden sind, eine langliche Kennzeichnung (in Form mehrerer paralleler
Nuten), die sich in Langsrichtung des Rahmenelements erstreckt (u.a. S. 13,
Abb. 3, 5 und 6), so dass auch die Merkmale 3 und 4 des Patentanspruchs 1 er-
fullt sind.

SchlieRlich weist in Ubereinstimmung mit Merkmal 5 des Patentanspruchs 1 jeder
der Befestigungsbuigel eine Kennzeichnung zum Zusammenwirken mit einer lang-
lichen Kennzeichnung des Rahmenelements auf (a. a. O., durch Pfeile gekenn-
zeichnet).

Als hierzu unterschiedlich verbleibt beim Patentgegenstand somit lediglich das
Merkmal 6 des Patentanspruchs 1, ndmlich eine geteilte Skala auf mindestens ei-

ner Kennzeichnung des Befestigungsbigels, wahrend bei dem Fenster nach der

NK18 die Kennzeichnung des Rahmenelements skaliert ist, namlich in Form meh-

rerer paralleler Rillen.

Nach Uberzeugung des Senats entspricht dies jedoch einer bloRen Umkehr
gleichwirkender Mittel, die der Fachmann ohne weiteres trifft, Uberlegungen erfin-
derischer Art anstellen zu mussen. Denn er erhalt aus Beschreibung und Bebilde-

rung der NK18 die entscheidende Anregung, sich zur lagerichtigen Montage eines
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Dachfensters eine auf den zusammengehoérigen Bauteilen Rahmen und Bugel je-
weils aufgebrachte Kennzeichnung zunutze zu machen, wobei die Kennzeichnung
eines der beiden Elemente eine geteilte Skala aufweist, um die Markierung des
Gegenelements moglichst exakt daran zu positionieren. Auf welchem der beiden
Elemente die skalierte Kennzeichnung angebracht ist, ist hierfir unbeachtlich.
Soweit die Beklagte dagegen eingewendet hat, der Bigel mit der geteilten Skala
nach dem Streitpatent sei im Gegensatz zu dem nach der NK18 mit der blofRen
Markierung in vorteilhafter Weise auch als Messwerkzeug zu benutzen, um ohne
zeitraubenden Rickgriff auf einen separaten Mal3stab direkt an der Dachkonstruk-
tion Mal3 nehmen zu kénnen, so geht dies nach Auffassung des Senats an der
Realitat vorbei. Denn einerseits hat die Klagerin hierzu Uberzeugend ausgefihrt,
dass die betroffenen Dachlatten in der Praxis in einigen definierten Starken einge-
setzt werden, die der gelbte Monteur entweder per Augenschein erkennt oder
aber mit einem kurzen Anlegen des ohnehin in der Montagesituation vorhandenen
Zollstocks feststellt, um dann den zugehoérigen Wert am mit entsprechenden dis-
kreten Markierungen versehenen Rahmenelement ohne weiteres richtig zuzuord-
nen. Andererseits kann auch eine an dem als Messgerat dienenden Bigel aufge-
brachte Skala Fehlmessungen grundsétzlich nicht verhindern, so dass ein die er-
finderische Tatigkeit begriindender Unterschied der Lokalisation von Markierung
und Skala geméafld Merkmal 6 gegentber dem Offenbarungsgehalt der NK18 letzt-
lich nicht gesehen werden kann.

Der Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 ist daher nicht bestandsfa-

hig.

3. Auch in den auf den nicht bestandsfahigen Patentanspruch 1 riickbezogenen
Unteranspriichen 3 und 4 vermag der Senat nichts zu erkennen, was zur Patentfa-
higkeit ihrer Gegenstande beitragen konnte. Bei den dort beanspruchten Ausge-
staltungen handelt es sich vielmehr um einfache, im handwerklichen Kénnen des
Fachmanns liegende MalRnahmen wie die Ausfihrung der Skala als mm-Teilung
(Anspruch 3) und die Festlegung des Skalen-Nullpunkts am Verbindungspunkt der
Schenkel eines Biigels (Anspruch 4).
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Der ebenfalls angegriffene nebengeordnete Patentanspruch 7 ist auf die Verwen-
dung des Befestigungsbigels fir den Einbau eines Elements, insbesondere eines
Fensters, in eine Dachstruktur gerichtet, wobei der Befestigungsbugel im Wesent-
lichen dieselben Merkmale umfasst wie der Befestigungsbuigel in dem Vorrich-
tungsanspruch 1. Insbesondere weil die der Vorrichtung gemaR} Patentanspruch 1
entgegenstehende NK18 als Einbaueinleitung gerade auf die Verwendung der be-
teiligten Elemente abhebt, steht sie damit auch dem Gegenstand des Patentan-
spruchs 7 patenthindernd entgegen.

Auch der Patentanspruch 7 ist somit nicht bestandsfahig.

Die hierauf riickbezogenen Unteranspriche 9 und 10 schlief3lich sind, in Anpas-
sung an die Kategorie einer Verwendung, mit den oben abgehandelten Anspri-
chen 3 und 4 inhaltsgleich und damit ebenfalls entsprechend zu beurteilen.

Auch die Patentanspriiche 9 und 10 haben somit keinen Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 88 91 Abs. 1 ZPO,
die Entscheidung Uuber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer Engels Dipl.-Ing. Hildebrandt Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Ing. Kiest

Ganzenmlller

Be



