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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 008 566

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 25. Oktober 2010 unter Mitwirkung des Richters
Dipl.-Ing. Grof3 als Vorsitzender, der Richterin Kirschneck sowie der Richter
Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Muller

BPatG 154
08.05



beschlossen:

Das Patent 10 2004 008 566 wird beschrankt mit folgenden Unter-
lagen aufrechterhalten:

Patentansprtche 1 bis 7 mit

geanderter Beschreibung gemal Hilfsantrag 1,

wie Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, gemaf3 Patentschrift.

Grinde

Fur die am 19. Februar 2004 im Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene
Patentanmeldung ist die Erteilung des nachgesuchten Patents am 9. Méarz 2006

veroffentlicht worden. Es betrifft einen

"Halter fur einen Blitzableiterdraht".

Gegen das Patent hatte die D... GmbH + Co. KG,
...-Straf3e in N..., am 8. Juni 2006 Einspruch erhoben. Sie
hat ihren Einspruch am 19. Oktober 2010 per Fax zurickgenommen; das Original

dieser Rucknahmeerklarung ist am 20. Oktober 2010 eingegangen.



Der erteilte Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet unter Einfligung von Glie-

derungsbuchstaben in Anlehnung an die Merkmalsgliederung der Einsprechen-

den:

"a) Halter fur einen Blitzableiterdraht

b)

d)

al) an im Querschnitt kreisabschnittférmige Umbdrdelun-
gen aufweisenden Blechelementen von Blechdachern,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Halter (1) im Querschnitt etwa U-férmig ausgebildet

ist,

b1l) wobei die U-Schenkel (3) die Umboérdelung (4) anné-
hernd formschlissig tUbergreifen,

wobei die U-Schenkel (3) im Abstand vom U-Boden (2) nach

innen in Richtung auf den U-Boden (2) zu vorspringende Hal-

telaschen (8) aufweisen,

welche bei einem Aufschieben des Halters (1)

d1) auf die Umbdrdelung (4) durch diese in Richtung auf
die Ebene der U-Schenkel (3)

zurtckgedruckt werden und

d2) nach Passieren des dicksten Abschnitts der Umbdrde-
lung (4)

elastisch zuriickfedern

e)

d3) und an der dem U-Boden (2) abgewandten Unterseite
der Umbdrdelung (4) zur Anlage gelangen,
wobei der Leiterdraht (5) zwischen der Oberseite der Umbor-

delung (4) und dem U-Boden (2) festgelegt wird."



Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag dadurch, dass sich an ihn - unter Ersetzung des Punk-
tes durch ein Komma - die mit den Gliederungsbuchstaben f) und g) versehenen
Merkmale

"f) wobei die U-Schenkel (3) auf den U-Boden (2) zu nach innen
zurlckspringen, so dass ein an den AulRendurchmesser (12)
des Leiterdrahtes (5) angepasster Festlegeabschnitt (6) gebil-
det wird,

g) wobei ein Ubergangsbereich (14) zwischen dem Festlegeab-
schnitt (6) und den freien Enden der U-Schenkel (3) kreisab-
schnittférmig entsprechend dem Krimmungsradius der Um-

bordelung (4) ausgebildet ist.”
anschliel3en.
Die Patentinhaberin beantragt,
das angegriffene Patent im erteilten Umfang,
hilfsweise beschrankt mit folgenden Unterlagen aufrecht zu er-
halten:
Patentanspriiche 1 bis 7 mit
geéanderter Beschreibung gemal Hilfsantrag 1,
wie Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 5, gemal3 Patentschrift.

Die Patentinhaberin ist der Auffassung, der Einspruch sei nicht zulassig.



Sie fuhrt dazu aus, dass sich die Einsprechende mit der Gesamtheit der Erfindung
hatte auseinandersetzen mussen. Die im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag an-
gegebene Umbordelung betreffe eine Umbordelung, wie sie bei Kalzip-Dachern
- die Patentinhaberin legt hierzu einen Firmenprospekt vor - vorgesehen sei; eine
solche Umbdrdelung dirfe nicht umdefiniert werden, wie dies die Einsprechende
im Einspruchsschriftsatz Seite 6, vorletzter Absatz getan habe. Die Patentinhabe-
rin meint, dass sich die Einsprechende weder mit der Kreisabschnittférmigkeit der
Umbordelung, noch mit einem annahernd formschlussigen Ubergreifen der Um-
bordelung durch die U-Schenkel, noch mit dem Zurtickspringen der Haltelaschen
nach Passieren der Umbdrdelung und deren darauffolgendem Anliegen an der

Unterseite der Umbo6rdelung auseinandergesetzt habe.

Die Patentinhaberin bestreitet, dass der von der Einsprechenden vorgelegte Pros-
pekt der Firma ERICO GmbH, Memmingen: Befestigungssysteme fir Elektromon-
tagen SHKL und Datacom, Seiten 1/3, 1/4, 1/13, 1,14, 1/41, 1/42, VI, VIII, X, XII,
Druckvermerk ERICO - 02/02-CT-F1-59.5/12/D der Offentlichkeit vor dem Anmel-
detag zuganglich gewesen sei. Sie verweist dazu auf unterschiedliche Farbgestal-
tungen der einzelnen Seiten und weist darauf hin, dass es sich um eine jederzeit

veranderbare Lose-Blatt-Sammlung handele.

Sie tragt weiterhin vor, dass die in dem Prospekt a.a.O. gezeigten Hal-
ter Caddy H samtlich Spitzen aufwiesen, die sich unter Blitzstrombelastung stark
erhitzen wirden, so dass die Halter Caddy H nicht fur Blitzschutzzwecke einge-
setzt werden konnten. Es gebe bei diesem Halter auch kein annahernd form-

schliissiges Ubergreifen einer Umbérdelung durch U-Schenkel.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Die gemald 8 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F. begrindete Zustandigkeit des Bundes-
patentgerichts fur die Entscheidung tber den am 8. Juni 2006 eingelegten Ein-
spruch besteht auch nach Aufhebung dieser Bestimmung zum 1. Juli 2006 (vgl.
Art. 1 Nr. 17 u. Art. 8 des Gesetzes z. And. d. patentrechtl. Einspruchsverfahrens
u. d. PatKostG v. 21. Juni 2006; BIPMZ 2006, 225, 226, 228) nach dem allgemei-
nen verfahrenrechtlichen Grundsatz der "perpetuatio fori" fort (vgl. u.a. BGH
GRUR 2009, 184, 185 (Nr. 5) - Ventilsteuerung).

Der Einspruch ist statthaft und auch sonst noch zulassig, insbesondere hat die
Einsprechende die geltend gemachten Widerrufsgrinde und die den Einspruch
rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der Einspruchsfrist hinreichend substantiiert
schriftlich vorgetragen (8 59 Abs. 1 Satz 2 bis 4 PatG).

Zwar hat die Einsprechende in ihrer Merkmalsanalyse des Patentanspruches 1
(Einspruchsschriftsatz S. 5) die Merkmale al), bl), d1) bis d3) nicht erwahnt, da
sie meint, dass diese als unzulassige Wirkungsangaben anzusehen seien, die
nichts zur Definition des eigentlichen Halters beitriigen (Einspruchsschriftsatz S. 4
le. Abs. und S. 5 1. Abs).

Sie ist jedoch im Zusammenhang mit dem Passieren der Haltelaschen durch den
dicksten Abschnitt der Umbo6rdelung und das anschlieBende Entspannen und An-
liegen der Haltelaschen auch auf die Merkmale d1) bis d3) eingegangen (Ein-

spruchsschriftsatz S. 7 drittletzter und vorletzter Abs.).

Das formschliissige Ubergreifen der Umbordelung durch die U-Schenkel gemaR
Merkmal bl) hat die Einsprechende ebenfalls angesprochen (Einspruchsschrift-
satz S. 7 drittle. Abs.).



Durch die Bezugnahme auf einen dicksten Abschnitt einer Umbdrdelung (Ein-
spruchsschriftsatz S. 7 Abs. 4) hat sie auch einen prinzipiellen Zusammenhang mit

einer kreisabschnittformigen Umboérdelung gemal Merkmal al) hergestellt.

Das Verfahren war auch nach Ricknahme des zulassigen Einspruchs aufgrund
8 61, Abs. 1, Satz 2 PatG von Amts wegen fortzusetzen. Es fihrt zur beschrank-
ten Aufrechterhaltung des Patents gemalR dem geanderten Patentanspruch 1 und
der geanderten Beschreibung nach Hilfsantrag 1 (8 21 Abs. 2 PatG).

1. Nach Uberzeugung des Senats ist der hier zustandige Fachmann ein FH-Ma-
schinenbauingenieur, der auf dem Gebiet der Konzeption und Entwicklung von

Blitzschutzeinrichtungen tatig ist.

2. Dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 liegt folgendes Ver-

standnis zugrunde:

Zu Merkmal b1):

Unter einem annahernd formschliissigen Ubergreifen der Umbdérdelung durch die
U-Schenkel ist nicht notwendig ein Anliegen der U-Schenkel Gber einen grof3en
Bereich der Umbdrdelung zu sehen, sondern auch ein Anliegen der U-Schenkel
entlang eines kurzen Bereichs. Solches stellt sich Ublicherweise schon ein, wenn
die U-Schenkel unter Krafteinwirkung gegen die Umbdrdelung dricken. Eine
- auch nur bereichsweise - Anpassung an die Kreisform der Umbdrdelung ist erst

im Hilfsantrag beansprucht.

Zu Merkmal e)

Die Angabe, dass der Leiterdraht zwischen der Oberseite der Umbdrdelung und
dem U-Boden festgelegt wird, besagt - entgegen der Auffassung der Patentinha-
berin - nicht, dass eine elektrische Kontaktierung zwischen Oberseite der Umbor-
delung, Leiterdraht und U-Boden hergestellt sein muss. Vielmehr ist dadurch le-



diglich ein Raum zwischen der Oberseite der Umbérdelung und dem U-Boden be-

stimmt, in dem sich der Leiterdraht befindet und aus dem er nicht heraus kann.

Zu den Merkmalen al), b1) und d1) bis d3)
Nach Auffassung des Senats geben diese Merkmale an, woflir der anspruchsge-

malde Halter geeignet sein muss; sie sind aber nicht Bestandteil des Halters.

3. Der Halter geméal} Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht patentfahig, da
er nicht neu ist (8 21 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. 8 3 Abs. 1 PatG).

Aus der bereits im Priufungsverfahren bertcksichtigten DE 100 01 847 C1 (Fig. 1)
ist - mit den Worten des Patentanspruchs 1 - bekannt ein

a) Halter fiir einen Blitzableiterdraht (Uberschrift)
al) an im Querschnitt kreisabschnittformige Umbdrdelun-
gen aufweisenden Blechelementen von Blechda-
chern (Der Halter 1 wie er in Fig. 1 ohne das Lei-
tungshalter-Gegenstiick 2 gezeigt ist, eignet sich fir
Im Querschnitt kreisabschnittférmige Umbordelun-
gen, etwa solchen von Kalzip-Dachern, wie sie die
Patentinhaberin in der Verhandlung und unter Vorla-
ge eines Prospektes angesprochen hat, namlich
dann, wenn der Halter auf diese, anstelle des Blitzab-
leiterdrahtes 14 aufgeschoben wird)
wobei,
b) der Halter (1) im Querschnitt etwa U-férmig ausgebildet ist
(Fig. 1i.V.m. Sp. 4 Z. 14),
bl) wobei die U-Schenkel (4) die Umboérdelung anné-
hernd formschlissig tUbergreifen (Wird eine kreisab-
schnittférmige Umbdordelung, die geringfiigig grof3er

ist als der Abstand der U-Schenkel voneinander, zwi-



c)

d)

schen die U-Schenkel 4 geschoben, so wird sie
durch die U-Schenkel etwas zusammengedrickt und
mithin von den U-Schenkeln 4 im Sinne des obigen
Verstandnisses anndhernd formschlussig Gbergriffen)

wobei die U-Schenkel (4) im Abstand vom U-Boden (3) nach

innen in Richtung auf den U-Boden (3) zu vorspringende Hal-

telaschen (5) aufweisen,

welche bei einem Aufschieben des Halters (1)

dl) auf die Umbdrdelung durch diese in Richtung auf die
Ebene der U-Schenkel (4)

zurickgedruckt werden (Dies ist beim Aufschieben des

Halters 1 auf die kreisabschnittférmigen Umboérdelung der

vorstehend beschriebenen Art der Fall) und

d2) nach Passieren des dicksten Abschnitts der Umbor-
delung

elastisch zurtckfedern (Passiert die kreisabschnittférmige

Umbdrdelung der vorstehend beschriebenen Art die Halte-

laschen 5 so federn diese zuriick, sobald die Umbdrdelung

die Engstelle zwischen den Haltelaschen 5 in Richtung auf

den U-Boden zu verlassen hat)

d3) und an der dem U-Boden (3) abgewandten Untersei-
te der Umbdrdelung zur Anlage gelangen (Bei einem
Zuriickfedern der Haltelaschen 5 gelangen diese an
der dem U-Boden 3 abgewandten Seite der Umbor-
delung zur Anlage und zwar mit ihren als Klemm-
schragen ausgebildeten Widerlagern 7; Sp. 4 Z. 34),

wobei der Leiterdraht zwischen der Oberseite der Umbo6rde-

lung und dem U-Boden (3) festgelegt wird (Wird der Halter 1

auf die kreisabschnittformige Umboérdelung der vorstehend ge-

nannten Art, d. h. auf eine Umbdérdelung mit einem Durchmes-

ser etwas grofRer dem Abstand der U-Schenkel 4 aufgescho-
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ben, dann verbleibt zwischen der Oberseite der Umbdrdelung
und dem U-Boden noch ein Raum, der dazu geeignet ist, den
Leiterdraht im Sinne des obigen Verstandnisses festzulegen.
Dies ergibt sich aus Figur 1, wenn die kreisabschnittférmige
Umbdrdelung, etwa die eines Kalzip-Dachs, zwischen den U-

Schenkeln und den Widerlagern 7 vorgesehen ist).

4. Die Schutzschaltung gemalR3 Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist demge-
geniiber neu und erfinderisch i. S. d. 88 3 und 4 PatG und rechtfertigt insoweit die
beschrankte Aufrechterhaltung des Patents (8 21 Abs. 2 PatG).

4.1 Zur Neuheit ist Folgendes auszufthren:

Der Halter gemalR der DE 100 01 847 C1 weist weder einen an den Auf3endurch-
messer des Leiterdrahtes angepassten Festlegeabschnitt auf, noch existiert ein
Ubergangsbereich zwischen dem Festlegeabschnitt und den freien Enden der U-
Schenkel. Die U-Schenkel (4) verlaufen hier vielmehr durchgéngig gerade zwi-
schen ihren Enden (Austritt der Haltelaschen 5) und dem U-Boden (3).

Die Merkmale f) und g) sind damit nicht realisiert.

Der Halter Caddy H gemal dem Firmenprospekt a. a. O. weist schon keine Halte-
laschen auf, sondern Krallen. Ebenso wenig ist ein Festlegeabschnitt und ein

Ubergangsabschnitt vorgesehen.

Wenigstens die Merkmale c), f) und g) sind somit aus dem Prospekt nicht bekannt.

Die in der mundlichen Verhandlung weder vom Senat noch von den Beteiligten
aufgegriffenen Druckschriften DE 36 06 329 C2 und DE 200 12 732 U1 gehen
nicht tber den abgehandelten Stand der Technik hinaus und kénnen daher im Fol-
genden aul3er Betracht bleiben.
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Der Halter gemaf Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist somit neu.

4.2 Die erfinderische Tatigkeit begriindet sich wie folgt:

Um ausgehend vom Halter nach der DE 100 01 847 C1 zum Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag zu gelangen, hatte der Fachmann ihn zunachst
entgegen seiner Bestimmung nutzen missen (was bei der Neuheitsbetrachtung
nicht zum Tragen kam), d. h. er hatte den Halter statt auf den Leiterdraht auf eine
kreisabschnittféormige Umbdrdelung aufschieben und dabei gleichzeitig das Lei-

tungshalter-Gegenstiick 2 weglassen mussen.

Weiterhin hatte er noch gemall Merkmal f) einen Festlegeabschnitt und gemaf
Merkmal g) einen Ubergangsbereich am Halter vorsehen miissen, wozu er weder
aus der DE 100 01 847 C1 noch aus dem Firmenprospekt a. a. O. - unterstellt, der
Prospekt ware der Offentlichkeit zuganglich gewesen - eine Anregung erhalt. Zu-
mal der Firmenprospekt a. a. O. Halter zeigt, die wegen ihrer Zacken oder Krallen
- wie die Patentinhaberin glaubhaft vortrug - fur Blitzschutzanlagen ungeeignet

sind.

Ein Fachmann, wie er oben definiert ist, ware nach Uberzeugung des Senats da-
her nicht in der Lage, die aufgezeigten Schritte zuriickzulegen, ohne erfinderisch
tatig werden zu mussen. Der Halter gemald Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1
beruht somit auf einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns.

4.3 Die gemalR 8 61 Abs. 4 Satz 1 PatG angepasste Beschreibung zum Hilfsan-
trag 1 gentigt den an sie zu stellenden Anforderungen.

Grol} Kirschneck Dr. Scholz J. Muller
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