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BESCHLUSS
In der Einspruchssache
betreffend das Patent 196 32 322
BPatG 154

08.05



hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 11. August 2005 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hovelmann,

Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Frowein und Dipl.-Ing. Pontzen

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Gegen das am 10. August 1996 angemeldete und am 26. Juni 2003 veroéffentlichte
Patent DE 196 32 322 mit der Bezeichnung

"Verfahren und Anordnung zum Installieren von Rohrmatten”

hat die Einsprechende am 26. September 2003 Einspruch erhoben.

Das Patent umfasst in der geltenden Fassung sechs Patentanspriche. An-

spruch 1 lautet:

Verfahren zum Installieren von Rohrmatten (1), die zum Heizen
oder Kuhlen dienen, fur abgehangte Decken (2), bei dem zunachst
die Zuleitungsrohre (3) fur die Rohrmatten (1) in einem Decken-
zwischenraum montiert werden, wobei anschlieBend eine De-

ckenunterkonstruktion (6) eingebaut wird und erst danach die ho-



rizontal verlaufenden Rohrmatten (1) befestigt, samtliche Rohr-
matten (1) fluidtechnisch untereinander und mit den Zuleitungsroh-
ren (3) verbunden und durch Abdrucken auf Dichtigkeit gepruft
werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrmatten (1) mit
Hakchen (14) o. dgl. an den Tragprofilen (6b) bzw den Grundpro-
filen (6a) durch Einhangen von unten zwischen Tragprofile (6b),
die an Grundprofilen (6a) der zuvor an ausgerichteten Abhangern
(8) befestigten Deckenunterkonstruktion (6) angeordnet sind, der-
art befestigt werden, dass sie einige Millimeter aus der Decken-
unterkonstruktion (6) nach unten vorstehen und dass nach dem
Einhangen der Rohrmatten (1) Trockenbauplatten (12) unter die

Tragprofile (6b) aufgebracht werden.

Anspruch 2 ist auf Anspruch 1 rickbezogen. Anspruch 3 ist auf eine Anordnung
zum Installieren von Rohrmatten gerichtet, Anspriche 4 bis 6 sind auf Patentan-

spruch 3 rickbezogen.

Im Verfahren sind ua folgende Entgegenhaltungen:

E16 DE 44 40 790 C1
E4 DE 94 18 919 U1 mit Prioritat aus der E16

Die Druckschrift E16 war im Prufungsverfahren berucksichtigt worden.

Die Einsprechende hat die E4, DE 94 18 919 U1, in den Mittelpunkt ihrer Uberle-
gungen gestellt und ua vorgetragen, das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1
sei nicht neu gegenuber dieser Druckschrift. Die Merkmale der Gbrigen Anspriche
erteilter Fassung seien durch die E4 oder den weiteren von ihr genannten Stand
der Technik bekannt oder nahegelegt.

Das geltende Patentbegehren halt die Einsprechende flir unzulassig, da eine Er-

weiterung des Schutzbereichs vorliege. Als Beispiel fur vom Schutz des geltenden



Anspruchs 1 - nicht aber von dem des erteilten Anspruchs 1 - umfasste weitere

Befestigungsmittel weist sie auf Klettverschlisse bzw Klettbander hin.

Die Einsprechende beantragt,
das Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,
das Patent beschrankt aufrecht zu erhalten mit Patentansprichen
1 bis 6, Beschreibung Spalten 1 bis 4, samtlich Uberreicht in der

mundlichen Verhandlung, Zeichnung gemaf Patentschrift.

Sie halt die neu vorgelegten Patentanspruche fur zulassig und sieht ausreichen-
den Abstand zum Stand der Technik.

Wegen Einzelheiten wird auf die Akte verwiesen.

1. Der Einspruch ist zulassig.

2. Das geltende Patentbegehren ist unzulassig, da der Schutzbereich des Pa-

tents erweitert worden ist.

Im geltenden Anspruch 1 ist der erste Teil des Kennzeichens durch die im folgen-
den unterstrichen wiedergegebenen Wortfolgen gegenuber der erteilten Fassung

erganzt bzw geandert worden:

"dass die Rohrmatten (1) mit Hakchen (14) o. dgl. an den Trag-

profilen (6b) bzw den Grundprofilen (6a) durch Einhangen von

unten zwischen Tragprofile (6b), die an Grundprofilen (6a) der zu-



vor an ausgerichteten Abhangern (8) befestigten Deckenunterkon-

struktion (6) angeordnet sind, derart befestigt werden, ..."

Zwar sind die oa Anderungen durch die Offenbarung des angegriffenen Patents in
Sp 3 Z 36f der Patentschrift gedeckt. Jedoch werden durch die Angabe "Hakchen
(14) o. dqgl. ..." jetzt aber sowohl Hakchen als auch daruber hinaus weitere Mittel
fur die Befestigung der Rohrmatten explizit beansprucht. Solche weiteren Befesti-
gungsmittel neben Hakchen sind vom Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 nicht
umfasst. Sie betreffen gleich wirkende Austauschmittel (Aquivalente). Diese
durchgefiihrte Anderung des Patentanspruchs 1 stellt somit keine Beschrankung,
sondern eine Verallgemeinerung dar und fuhrt daher zu einer Erweiterung des
Schutzbereichs des Patents (Benkard, PatG GbmG, 9. Aufl., PatG § 22 Rdn. 14).
Eine solche Anderung ist patentrechtlich nicht zuldssig (BGH BIPMZ 1998, 282,
283 — Polymermasse).

Da das angegriffene Patent ausschliellich mit einem Anspruchsbegehren vertei-
digt wird, das einen unzulassig geanderten Anspruch umfasst, war es insgesamt
zu widerrufen (BPatG GRUR 1997, 48; Schulte, PatG 7. Aufl., § 59 Rdn. 162).

3. Der Senat hat im vorliegenden zweiseitigen Verfahren keine Veranlassung
gesehen, der Patentinhaberin einen Hinweis zu geben, der geltende Anspruch 1
sei unzulassig geandert, zumal schon die Einsprechende in der mundlichen Ver-

handlung auf diesen nach ihrer Ansicht vorliegenden Umstand hingewiesen hat.

Ein diesbezlglicher Hinweis des Senats hatte Uberdies auch zu keinem anderen
Endergebnis gefuhrt, da das Verfahren mit den Merkmalen des geltenden An-
spruchs 1 auch nach Beseitigung der unzulassigen Erweiterung nicht patentfahig

ist:

Denn das Verfahren nach Anspruch 1 mag neu und gewerblich anwendbar sein.

Es beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.



Als Fachmann ist nach Ubereinstimmender Definition der Parteien, die der Senat
fur zutreffend halt, ein Dipl.-Ing.(FH) Bauwesen, Fachrichtung Heizung — Klima -
Laftung, anzusehen, der Uber praktische Erfahrungen im Bau von Kihldecken

verfugt.

Nach Abs [0003] der Beschreibung des angegriffenen Patents ist im Anspruch 1
ausgegangen von einem Verfahren zum Installieren von Rohrmatten, wie es aus
der E16, DE 44 40 790 C1 (die die gesamte Offenbarung des aus ihr abgezweig-
ten Gebrauchsmusters nach der E4 abdeckt sowie zusatzlich ein Verfahren zum
Installieren von Rohrmatten zum Inhalt hat) bekannt ist. Die Merkmale des Ober-
begriffs des geltenden Anspruchs 1 ergeben sich insbesondere aus den Anspru-
chen 1 und 2 der Druckschrift E16, wobei der Aufbau der Deckenunterkonstruktion
mit Grundprofilen 11 und Tragprofilen 12 insbesondere aus den Fig 3 und 5 in
Verbindung mit der zugehoérigen Beschreibung deutlich wird. Die Rohrmatten
(Kdhlmatten 21) sind in den Fig 1 und 2 im Detail dargestellt: Die Kihlrohre 22
sind in Halter 25 eingesetzt, an deren Enden Hakchen bzw Haken (Verbindungs-
mittel 28) angeformt sind, s Fig 2. Die Rohrmatten werden mit den Hakchen bzw
Haken an den Tragprofilen 12 durch Einhangen von unten zwischen die Tragpro-
file, die an den Grundprofilen 11 der an ausgerichteten Abhangern (Aufhangung

13) befestigten Deckenunterkonstruktion angeordnet sind, befestigt. Dass die De-

ckenunterkonstruktion zuvor befestigt wird, ergibt sich zB aus Sp 4 Z 40 bis Sp 5
Z 9 der Entgegenhaltung. Unter die Tragprofile werden nach dem Einhangen der
Rohrmatten Trockenbauplatten (Deckenplatten 14) aufgebracht, s zB Sp 3 Z 28
bis 32 der E 16.

Allein die MalRnahme, dass die Rohrmatten derart eingehangt werden, dass sie
einige Millimeter aus der Deckenunterkonstruktion nach unten vorstehen, ist in der

E16 nicht explizit erwahnt.



Der die Druckschrift lesende Fachmann findet allerdings einen Hinweis in Sp 2
Z 67 bis Sp 3 Z 7, wie montiert werden muss, damit der fir einen guten Warme-
ubergang (Warmeleitung) notwendige Kontakt von den Kuhlrohren zu den De-
ckenplatten hergestellt wird: Danach werden die "Kuhlrohre nach der Montage der
Deckenplatten fest auf die Plattenoberflache aufgedrickt". Dieser Hinweis reicht
fur den Fachmann aus, die oa fehlende Malinahme vorzusehen, damit in jedem
Fall durch einen Uberstand aus der Deckenunterkonstruktion nach unten (dh
durch einen Uberstand der Rohrmatten unter die durch die Unterseite der Trag-
profile definierte Ebene) nach dem Anbringen der Trockenbauplatten ein guter
Kontakt der Kuhl- bzw Rohrmatten zu den (spater montierten) Trockenbauplatten
durch einen Andruck oder zumindest durch das Eigengewicht der (im Betrieb mit

Wasser bzw Kuhlflissigkeit gefullten) Rohrchen gewahrleistet ist.

Der Argumentation der Patentinhaberin, die Rohrmatten wurden nach der Offen-

barung der E16 auf die zuvor montierten Deckenplatten gelegt und dann fest auf-

gedrickt, kann nicht gefolgt werden. Der den Anspruch 1 der E16 lesende Fach-
mann erfahrt, dass der wesentliche Teil der Lehre der Druckschrift nach dem

Kennzeichen des Anspruchs 1 gerade darin besteht,
- dass die Deckenunterkonstruktion eingebaut wird (s Sp 7 Z 14 bis 19)

- und danach die Kihlbaueinheiten 20 bzw Rohrmatten 21 mit dem Kreuzrost

10 der Deckenunterkonstruktion verbunden werden (s Sp 7 Z 20 bis 25)

- und _schlieBlich die Trockenbauplatten bzw Deckenplatten 14 an den

Tragprofilen befestigt werden (s Sp 7 Z 26 bis 28).

Damit lehrt die Druckschrift eindeutig, dass in der Abfolge der Verfahrensschritte
die Montage der Deckenplatten bzw Trockenbauplatten nach dem Einbau der

Rohrmatten erfolgt.

Die von der Patentinhaberin hervorgehobene Fig 6 der Entgegenhaltung zeigt ein

Detail der nach dem in Anspruch 1 der Schrift beanspruchten Verfahren installier-



ten Kihldecke im fertig montierten Zustand, nicht jedoch, wie vorgetragen, ein
noch anzubringendes vormontiertes Deckenelement. Dies ergibt sich ua aus der
Legende zu Fig 6 in Sp 3 Z 51f.

Das Argument der Patentinhaberin, ein wesentlicher Vorteil des beanspruchten
Verfahrens gegenuber dem Verfahren nach der E16 sei, dass die in der Entge-
genhaltung gezeigten Bugel (Halter 25) der Kihimatten bei der vorliegenden Er-
findung nicht notwendig seien, fuhrt zu keiner anderen Beurteilung des Patentge-
genstandes. Zum einen findet der genannte Umstand im geltenden Patentbegeh-
ren keinen Niederschlag. Er wird vielmehr durch den Wortlaut des Anspruchs 1
nicht ausgeschlossen. Im Ubrigen wies auch das von der Patentinhaberin in der
mundlichen Verhandlung gezeigte Teilstick einer nach ihren Angaben erfindungs-
gemalen Kuhimatte quer zu den Réhrchen verlaufende, vormontierte Stege - also

Halter - auf.

Dr. Ipfelkofer Hoévelmann Dr. Frowein Pontzen
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