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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 40 629.0-32

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 19. Juli 2006 unter Mitwirkung...

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Der Beschluss der Prifungsstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes vom 17. Dezember 2003 wird aufgehoben und das

Patent erteilt.

Bezeichnung: ,Verfahren zur Gewinnung von Elektroener-

gie aus der Umwelt sowie ein Gebaude*

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

Patentanspriche 1 bis 9, sowie geanderte Beschreibung,
Seiten 1 - 5, jeweils Uberreicht in der mindlichen Verhandlung

vom 19. Juli 2006, Zeichnung entfallt.

Grinde

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prifungsstelle fiur Klasse HO2N - hat die
am 17. August 2001 eingereichte  Anmeldung durch Beschluss vom
17. Dezember 2003 mit der Begrindung zurtickgewiesen, dass der Gegenstand
des mit Eingabe vom 1. Januar 2003 eingereichten Patentanspruchs 1 nicht neu
sei. Die Patentanspriiche 2 bis 11 seien nicht gewéahrbar, weil ein Patent nur an-
tragsgemal erteilt werden kénne und nur ein Antrag auf Erteilung des Patents in

Verbindung mit Patentanspruch 1 vorliege.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom
25. Februar 2004.



Sie hat in der mundlichen Verhandlung vom 19. Juli 2006 neue Unterlagen einge-

reicht und beantragt:

Der Beschluss der Prifungsstelle des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 17. Dezember 2003 wird aufgehoben und das

Patent erteilt.

Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

Patentanspriiche 1 bis 9, sowie geanderte Beschreibung,
Seiten 1 -5, jeweils Uberreicht in der muindlichen Verhandlung
vom 19. Juli 2006, Zeichnung entféllt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet unter Hinzufligung der Gliederungsbuchsta-
ben a) bis d):

,a)  Verfahren zur Gewinnung von Elektroenergie aus der Umwelt,
dadurch gekennzeichnet,

b) dass die durch mechanische Belastungsdnderung hervorge-
rufene Bewegung in mindestens einer Richtung beweglich ge-
lagerter vorgehangter Fassadenteile,

C) die so angeordnet werden, dass sie sich nach einer durch Wind
verursachten Bewegung durch ihr Eigengewicht in ihre Aus-
gangsposition zurtickstellen,

d) mittels zwischen beweglichen und festen Bauwerksteilen ange-
ordneter mechanisch/elektrischer Energiewandler in elektrische

Energie gewandelt wird.*



Der nebengeordnete Patentanspruch 4 lautet unter Einfligung der Gliederungs-

buchstaben a) bis d):

.,a)  Gebaude,
dadurch gekennzeichnet,

b) dass es vorgehangte Fassadenteile aufweist, die in mindestens
einer Richtung beweglich so gelagert sind,

C) dass sie sich nach einer durch Wind verursachten Bewegung
durch ihr Eigengewicht in ihre Ausgangsposition zurtickstellen,

d) und zwischen dem Geb&audekdrper und den Fassadenteilen
angeordnete mechanisch/elektrische Energiewandler aufweist,
deren bei durch mechanische Belastungsénderung hervorgeru-
fene Bewegung der Fassadenteile erzeugte Elektroenergie in

Batterien sammelbar oder ins Netz einzuspeisen ist.”

Dem Anmeldegegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren anzugeben,
mit der Umweltenergie wirtschaftlich lohnend verwertet werden kann und das
universell einsetzbar ist (in der mindlichen Verhandlung eingereichte Beschrei-
bung, S. 3 Abs. 2).

Die Anmelderin vertritt die Auffassung, dass aus der DE 44 22 309 A1 nicht
bekannt sei, zur Ruckfihrung in die Ausgangsposition das Eigengewicht der be-
wegten Teile heranzuziehen. Sie meint auerdem, dass sich durch die erfin-
dungsgemale Ruckstellung tber das Eigengewicht eine hdhere Energieausbeute
gegenuber einer Rickstellung durch eine Ruckstellkraft in Form von zusatzlich

bendtigten Federn - wie sie die DE 44 22 309 Al lehre - ergebe.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde ist zulassig und hat mit dem geanderten Patentbegehren Erfolg,
weil das Verfahren nach Patentanspruch 1 und das Gebaude nach Patentan-

spruch 4 patentfahig sind.

Als zustandiger Fachmann ist ein Fachhochschul-Bauingenieur anzusehen, dem
auch die Wirkungsweise und die Ansteuerung von mechanisch/elektrischen Ener-
giewandlern bekannt ist oder der diesbezuglich einen auf diesem Gebiet tatigen
Fachhochschul-Elektroingenieur um Rat angeht (vgl. BGH GRUR 78, 37 - Borsen-
bigel). Die Summe des Fachwissens beider Fachleute stellt dann das Wissen und
Kdnnen des Durchschnittsfachmanns dar (vgl. BGH GRUR 86, 798 - Abforder-
einrichtung fur Schattgut).

1. Zulassigkeit der Patentanspriiche 1 bis 9

Die Fassung der geltenden Patentanspriche 1 bis 9 ist zul&ssig.

1.1 Zu Patentanspruch 1:

Der geltende Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem urspringlichen da-
durch, dass er das Alternativmerkmal ,in sich elastisch beweglicher Bauwerke*®
nicht mehr umfasst, dass er zusatzlich das Merkmal des urspriinglichen Patent-
anspruchs 7 aufweist (Merkmal c)) und dass die Angabe ,beweglich gelagerter
Bauwerksteile* durch die einschrankende Angabe ,beweglich gelagerter vorge-
hangter Fassadenteile* ersetzt ist (S.3 Z.6 bis 11 i.V.m. S. 4 Z. 30 bis 34 der

ursprunglichen Unterlagen).



1.2 Zu Patentanspruch 4:

Im Unterschied zum urspringlichen Patentanspruch 14 umfasst der geltende Pa-
tentanspruch 4 zusatzlich das Merkmal des urspriinglichen Patentanspruchs 7
(Merkmal c)), aul3erdem ist dem Begriff ,Fassadenteile* das Wort ,vorgehangte“
vorangestellt (S.3 Z.6 bis 11 i.V.m. S.4 Z.30 bis 34 der urspringlichen
Unterlagen).

1.3 Zu den Patentansprichen 2, 3 und 5 bis 9:

Die Patentanspriiche 2 und 3 entsprechen den urspriinglichen Patentanspriichen
12 und 13. Die Patentanspriiche 5, 6, 7, 8 und 9 entsprechen den hinsichtlich ihrer
Patentkategorie berichtigten, urspringlichen Patentansprichen 2, 3, 5, 8 und 11
wobei die Patentanspriiche 5 und 6 jeweils den Begriff ,Fassadenteile” anstelle
des in den urspriinglichen Patentanspriichen 2 und 3 enthaltenen Begriffs

,Bauwerksteile* enthalten.

2. Neuheit

Aus der DE 44 22 309 Al ist bekannt ein

a) Verfahren zur Gewinnung von Elektroenergie aus der Umwelt
(Fig. 1i. V. m. Sp. 3 Z. 15 bis 22),
wobei,

bwiw) die durch mechanische Belastungsanderung (Sp.3 Z.17:
Windkrafte) hervorgerufene Bewegung in mindestens einer
Richtung beweglich gelagerter Teile (Fig. 1: 2 i. V. m. Sp. Sp. 8
Z.4),



Ceiw) die so angeordnet werden, dass sie sich nach einer durch Wind
verursachten Bewegung durch eine Ruckfihrungseinrich-
tung bzw. durch Elastizitat in ihre Ausgangsposition zurtck-
stellen (Sp. 5 Z. 48 bis 53),

d) mittels zwischen beweglichen und festen Bauwerksteilen
(Fig. 1: 2, 6) angeordneter mechanisch/elektrischer Energie-
wandler (Fig. 1: 4) in elektrische Energie gewandelt wird (Sp. 7
Z. 16 bis 36 und Sp. 7 Z. 68 bis Sp. 8 Z. 10).

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 unterscheidet sich von dem in der
DE 44 22 309 A1 beschriebenen dadurch, dass anstelle der Teile vorgehangte
Fassadenteile vorgesehen werden (Merkmal b)) und dass anstelle der Ruck-
stellung durch eine Ruckfuhrungseinrichtung bzw. durch Elastizitdt die Ruck-

stellung durch das Eigengewicht der vorgehangten Fassadenteile erfolgt (Merkmal

C)).

Der Patentanspruch 4 - dessen Merkmale b) und c) den Merkmalen b) und c) des
Patentanspruchs 1 gehaltsmafig entsprechen - unterscheidet sich ebenfalls in
den Merkmalen b) und c) von dem in der DE 44 22 309 Al beschriebenen - auch
Bauwerke (Zusammenfassung) betreffenden - Stand der Technik.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 und das Gebaude nach Patentanspruch 4

sind somit neu.

Die weder von der Anmelderin noch vom Senat aufgegriffenen weiteren Druck-
schriften gehen Uber den vorstehend abgehandelten Stand der Technik nicht hin-
aus und bringen auch keine neuen Gesichtspunkte, so dass auf sie nicht einge-

gangen werden muss.



3. Erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von einem Verfahren, wie es in der DE 44 22 309 Al beschrieben ist,
mag der Fachmann zwar darauf kommen, dies auch bei vorgehangten
Fassadenteilen vorzusehen, da er weil3, dass diese von Windkraft beaufschlagt

werden.

Die DE 44 22 309 Al gibt ihm jedoch keinen Hinweis, die darin beschriebene
elastische Ruckfihrungseinrichtung wegzulassen und die Fassadenteile so anzu-
ordnen, dass sie sich nach einer durch Wind verursachten Bewegung durch ihr
Eigengewicht in ihre Ausgangsposition zuriickstellen, wie dies die Patentan-

spruche 1 und 4 lehren.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 und das Gebaude nach Patentanspruch 4
beruhen daher jeweils auf einer erfinderischen Tatigkeit.

3. Ubrige Unterlagen

Die Unteranspriche 2, 3 und 5 bis 9 betreffen vorteilhafte, nicht selbstverstand-
liche Weiterbildungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1 bzw. des Gebaudes
nach Patentanspruch 4; sie sind mit dem Patentanspruch 1 bzw. dem Patent-
anspruch 4 gewéhrbar. Die Beschreibung und die Zeichnungen genlgen den an

sie zu stellenden Anforderungen.

gez.
Unterschriften



