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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2004 064 124.2-25

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichs in der
Sitzung vom 8. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Klest

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse E 04 B des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. September 2008
wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen

erteilt;

- Anspriche 1 bis 17 gem. Hilfsantrag 1, eingegangen
am 29.10.2008,

- Beschreibung Seiten 1 bis 5, 5a gem. Hilfsantrag 1, ein-
gegangen am 29.10.2008,

- Beschreibung Seiten 6 bis 10, eingegangen am Anmel-
detag und

- Zeichnung Fig. 1 bis 6, eingegangen am Anmeldetag.
2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.
3. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebuhr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die streitgegenstandliche Anmeldung ist aus der Stammanmeldung DE 10 2004
044 870.1-25 abgetrennt eingereicht worden und wird beim Deutschen Patent-
und Markenamt mit Anmeldetag 14. September 2004 unter dem Aktenzeichen
10 2004 064 124.2-25 gefihrt.



Die Prufungsstelle fur Klasse E 04 B hat mit Beschluss vom 2. September 2008
die Anmeldung wegen Unklarheit des Schutzgegenstandes und mangels erfinde-
rischer Tatigkeit gegeniber dem Stand der Technik nach dem Fachbuch
"Trockenbau Atlas", Becker Klausjurgen, Pfau, Jochen, Tichelmann Karsten,
2. Aufl. 1998, Verlagsgesellschaft Rudolf Miller, Kéln, ISBN 3-48101370-1; Seiten
191 bis 201, zuriickgewiesen, wobei der Beschluss auf den in der Stammanmel-
dung vor der Teilung ergangenen Prifungsbescheid vom 25. Oktober 2006 Bezug

nimmt.

Gegen diesen Zurlckweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 19. Septem-
ber 2008 Beschwerde eingelegt und im Beschwerdeverfahren neue Unterlagen
eingereicht.

Sie beantragt sinngeman,

den angefochtenen Beschluss der Prufungsstelle aufzuheben und
das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen:

Anspriche 1 bis 16 sowie angepasste Beschreibung S. 1, la ge-

malfd Hauptantrag eingereicht am 29. Oktober 2008,

hilfsweise

Anspriche 1 bis 17 gemal Hilfsantrag 1 bzw.

Anspriche 1 bis 16 gemanR Hilfsantrag 2,

sowie bei beiden Hilfsantragen jeweils angepasste Beschreibung
Seiten 1 bis 5, 5a, jeweils eingereicht am 29. Oktober 2008,

bei Haupt- und Hilfsantragen

weitere Beschreibung und Zeichnungen vom Anmeldetag.



Weiterhin beantragt die Anmelderin

Ruckzahlung der Beschwerdegebiihr,

weil im Verfahren vor der Prifungsstelle nicht ausreichend rechtliches Gehér ge-
wahrt worden sei, sowie

die Durchfihrung einer mundlichen Verhandlung, falls ihrem Begehren nach
Hauptantrag oder einem der Hilfsantrage nicht stattgegeben werden kénne.

Im Prufungsverfahren sind folgende Druckschriften zum Stand der Technik in Be-
tracht gezogen worden:

E1l. Becker Klausjurgen, Pfau, Jochen, Tichelmann Karsten,
"Trockenbau Atlas", 2. Aufl. 1998, Verlagsgesellschaft Rudolf
Muller, Koln, ISBN 3-48101370-1; Seiten 191 bis 201

E2: DE 103 32 005 A1

E3: DE 10012 319 Al.

Der Anspruch 1 gemal} geltendem Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Trennwandaufbau, der eine Trennwand (12) in Stdnderbauweise
aus Standerprofilen und Plattenbeplankung mit einem stirnseitigen
Trennwandkopf (14) sowie ein etwa 300 - 600 mm langes, am
Trennwandkopf (14) anschlielendes Anschlussbauteil (11) zum
Anschluss an ein weiteres Bauteil, insbesondere ein Fassaden-
element umfasst,

- wobei zum Anschluss des Anschlussbauteils (11) an den
Trennwandkopf (14) sowie an Decke und/oder Boden und/oder an
das weitere Bauteil jeweils mindestens zwei Winkel (18 bis 21)

vorgesehen sind,



- wobei zwischen den Winkeln (18 bis 21) eine Dammplatte,
vorzugsweise eine hochverdichtete Steinwollplatte (17) einge-
schoben ist

- und wobei parallel zur Dammplatte auf den Winkeln (18

bis 21) plattenférmige Bauteile (15, 16) befestigt sind."

Der Anspruch 1 gemalf geltendem Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

"Trennwandaufbau, der eine Trennwand (12) in Stdnderbauweise
aus Standerprofilen und Plattenbeplankung mit einem stirnseitigen
Trennwandkopf (14) sowie ein etwa 300 - 600 mm langes, am
Trennwandkopf (14) anschlieRendes Anschlussbauteil (11) zum
Anschluss an ein weiteres Bauteil, insbesondere ein Fassaden-
element umfasst,

- wobei fur das Anschlussbauteil (11) zum Anschluss an den
Trennwandkopf (14) sowie an Decke und/oder Boden und/oder an
das weitere Bauteil jeweils mindestens zwei beabstandet ange-
ordnete spiegelbildlich parallel verlaufende Winkel (18 bis 21) vor-
gesehen sind,

- wobei zwischen den Winkeln (18 bis 21) eine Dammplatte,
vorzugsweise eine hochverdichtete Steinwollplatte (17) einge-
schoben ist,

- wobei Blechlagen (22, 23) zwischen Winkel (18 bis 21) und
Dammplatte (17) eingeklemmt oder auf3en an den Winkeln (18
bis 21) befestigt sind,

- wobei parallel zur Dammplatte auf den Winkeln (18 bis 21)

plattenférmige Bauteile (15, 16) befestigt sind."”

Wegen der Unteranspriiche sowohl nach Haupt- als auch nach Hilfsantrag 1 sowie

weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. In der Sache
hat sie in dem sich aus der Beschlussformel ergebenden Umfang Erfolg.

2. Da die Anmelderin im Beschwerdeverfahren nunmehr gewahrbare Anspri-
che eingereicht hat, entscheidet der Senat ungeachtet etwaiger Mangel des Ver-
fahrens vor der Priufungsstelle jedenfalls aus verfahrensdkonomischen Grinden
und entsprechend dem Antrag der Anmelderin in der Sache selbst (§ 79 Abs. 3
Nr. 2 PatG).

3. Die Patentanspriiche des Hauptantrages und des Hilfsantrages 1 sind zul&s-
sig. Die darin enthaltenen Merkmale ergeben sich ohne weiteres aus den ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen.

Im Anspruch 1 des Hauptantrages sind alle Merkmale des ursprunglichen An-
spruchs 1 enthalten.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 besteht aus Merkmalen des Anspruchs 1 des
Hauptantrages und des urspriinglichen Anspruchs 3 sowie einem Merkmal, das
sich aus Fig. 1 in Verbindung mit Seite 6, Abs. 4, der Ursprungsbeschreibung
ergibt.

Die Merkmale nach Anspruch 2 ergeben sich aus der Beschreibung Seite 6,
Abs. 1 und die nach Anspruch 5 aus dem urspringlichen Anspruch 3. Die Anspri-
che 3, 4 und 6 bis 16 stimmen mit denen der Ursprungsoffenbarung in abgeén-
derter Reihenfolge tberein.

4. Bei der folgenden Bewertung setzt der Senat als Durchschnittsfachmann
einen Bauingenieur mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion, Ent-

wicklung und Fertigung von Trennwanden voraus.

5. Zum Hauptantrag



5.1 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages ist gegentber dem
angefuhrten Stand der Technik neu, wie auch die nachfolgenden Ausfiihrungen

zeigen.

5.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages, dessen gewerbliche
Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht allerdings nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.

Durch die E1, insb. S. 194 und den Abbildungen, 5.6-12, 5.6-13 und 5.6-14, ist ein

Trennwandaufbau mit den folgenden Merkmalen bekannt:

. Der Trennwandaufbau umfasst eine Trennwand in Stander-
bauweise aus Standerprofilen und Plattenbeplankung mit ei-
nem stirnseitigen Trennwandkopf sowie ein am Trennwand-
kopf anschlieRendes Anschlussbauteil zum Anschluss an ein
weiteres Bauteil,

. zum Anschluss des Anschlussbauteils an den Trennwand-
kopf sowie an das weitere Bauteil ist ein C-Profil mit zwei von
einem Steg abgewinkelten Schenkeln vorgesehen,

. zwischen den abgewinkelten Schenkeln ist eine Dammplatte
eingeschoben, und

. parallel zur Dammplatte sind auf den abgewinkelten Schen-

keln plattenférmige Bauteile befestigt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich von der aus der E1
bekannten Trennwand lediglich noch dadurch, dass zwei Winkel anstatt zwei ab-
gewinkelte Schenkel vorhanden sind und dass das Anschlussbauteil etwa
300 - 600 mm lang ist.



In der E1 sind quasi auch zwei Winkel vorgesehen, die dort aber nicht anspruchs-
gemal einzeln, sondern als einstlckiges C-Profil ausgebildet sind.

Dem Durchschnittsfachmann, der sich mit Trennwéanden in Standerbauweise be-
fasst, ist auch die Verwendung einzelner Winkel fur den Zusammenbau derartiger
Trennwande bekannt, wie sie u.a. auch die E1 auf S. 196, Abb. 5.6-25 oder
S. 201, Abb. 5.6-45 zeigt.

Damit kann der Fachmann hier in naheliegender Weise alternativ auf konstruktive
Losungen mit zwei Einzelwinkeln zurtickgreifen. Die Malinahmen, die sich auf die
Trennung des aus einem Doppelwinkel bestehenden C-Profils in zwei separate
Winkel und in der Langenangabe von etwa 300 - 600 mm fiir das Anschlussbauteil
beziehen, sind daher rein handwerklich.

Damit ergeben sich alle Merkmale des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag aus der

E1 bzw. gehen nicht Gber das fachmannische Kénnen hinaus.

Der Anspruch 1 des Hautantrages ist daher nicht gewahrbar.

6. Zum Hilfsantrag 1

6.1 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrages 1 ist gegentber dem
angefuhrten Stand der Technik neu, wie auch die nachfolgenden Ausfihrungen

zeigen.

6.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrages 1, dessen gewerbliche
Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 hat im Vergleich zum Anspruch 1 gemafi
Hauptantrag noch folgende, gegentber dem Hauptantrag prazisierte und neu auf-
genommene Merkmale:

Fur das Anschlussbauteil (11) zum Anschluss an den Trennwandkopf (14) sowie
an Decke und/oder Boden und/oder an das weitere Bauteil sind jeweils min-
destens zwei beabstandet angeordnete spiegelbildlich parallel verlaufende Winkel
(18 bis 21) vorgesehen, und



Blechlagen (22, 23) zwischen Winkel (18 bis 21) und Dammplatte (17) sind einge-
klemmt oder aul3en an den Winkeln (18 bis 21) befestigt.

Zusammen mit der ndher spezifizierten Anordnung der Winkel lassen sich Blech-
platten erfindungsgemar an die Winkel anbringen.

Dieses Konstruktionsmerkmal ist im Stand der Technik ohne Vorbild. Weder der
E1 noch den anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften lassen sich Hin-
weise oder Anregungen auf einen derart gestalteten Trennwandaufbau entneh-
men.

Der aufgezeigte Stand der Technik vermag weder fir sich allein betrachtet noch in

einer Zusammenschau, eine Anregung zur erfindungsgemaéafen Losung zu geben.

Der Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 ist daher gewéahrbar.

7. Damit sind auch die von diesem getragenen, ebenfalls urspriinglich offenbar-
ten, auf nicht platt selbstverstandliche Ausgestaltungen des Anmeldungsgegen-

standes gerichteten Unteranspriche 2 bis 17 gewahrbar.

8. Fur die beantragte Ruckzahlung der Beschwerdegebthr besteht keine
Veranlassung.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn es auf Grund besonderer Umstande nicht der Billigkeit entsprechen
wirde, die Gebuhr einzubehalten. Die Anordnung der Riickzahlung ist immer dann
billig, wenn bei ordnungsmaldiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass
eines Zurtckweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen ware und damit
die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebihr hat-
ten vermieden werden kénnen (vgl. dazu Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl.,, § 73
Rn. 124 ff., 132, 133 f.,, 140 m. Nachw.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80
Rn. 23; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., 8 80 Rn. 95).

Eine solche Anordnung ist vorliegend nicht geboten.
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Soweit die Anmelderin rigt, dass nach der Trennung nicht ein erneuter Prifungs-
bescheid ergangen ist, ist dem entgegenzuhalten, dass zumindest nach jetziger
herrschender Meinung ein negativer Prufungsbescheid, der - wie hier - vor der
Teilung in der Stammanmeldung ergangen ist, keiner Wiederholung im Verfahren
betreffend die abgetrennte Anmeldung bedarf (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl.,
8 61 Rn. 52 mit Nachweisen; vgl. auch 8§ 34 Rn. 277).

Soweit die Anmelderin beméangelt, eine hilfsweise beantragte Anhdrung sei trotz
Sachdienlichkeit nicht gewahrt und der Antrag auch nicht verbeschieden worden,
ist zu bedenken, dass Sachdienlichkeit im Sinne von 8§ 46 Abs. 1 PatG nicht stets
zu bejahen ist, wenn ein entsprechender Antrag auf Anhérung und Erérterung der
Sach- und Rechtslage gestellt wird. So wird die Sachdienlichkeit einer Anhérung
im Eintragungsverfahren etwa dann verneint, wenn bei einem Uberschaubaren
technischen Sachverhalt lediglich eine Anhdrung beantragt wird, ohne konkrete
Punkte zu nennen, die erdrtert werden sollen (vgl. Schulte, a. a. O., 8 46 Rn. 12),
was zumindest meistens hinsichtlich eines - wie hier - rein vorsorglich mehr in
Form einer Anregung gestellten, pauschalen, vollig unbestimmten Anhdrungsan-
trags ebenfalls gelten dirfte, zumal bereits ein detaillierter Prifungsbescheid er-
gangen war, der samtliche maf3geblichen rechtlichen und tatsachlichen Gesichts-
punkte enthielt. Denn grundséatzlich ist nur dann davon auszugehen, dass eine
einmalige Anhorung sachdienlich ist, wenn konkrete entscheidungserhebliche
Sach- und Rechtsfragen zwischen Prifungsstelle und Anmelder noch nicht ab-
schlieBend geklart sind und von Anhérung Aufschluss dartber erwartet werden
kann (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rn. 9).

Es kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, ob und inwieweit im konkreten Fall
Verfahrensfehler vorliegen, da eine Rickzahlung der Beschwerdegebuhr voraus-
setzt, dass ein mdglicher Verfahrensfehler oder Fehler in der Begrindung des an-
gefochtenen Beschlusses kausal fur die Einlegung der Beschwerde gewesen ist
(vgl. Schulte, a. a. O. 8 73 Rn. 124 ff., 132). Hieran fehlt es vorliegend aber, denn
die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren neue, wesentlich veréanderte Unterla-
gen sowie Hilfsantrdge vorgelegt, um die im angefochtenen Beschluss geaul3er-

ten, auch nach Auffassung des Senats der Patentfahigkeit entgegenstehenden
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Grinden Rechnung zu tragen und damit eine neue Entscheidungsgrundlage ge-

schaffen.

9. Die Entscheidung konnte ohne mindliche Verhandlung ergehen, weil die
Anmelderin die Durchfiihrung einer mundlichen Verhandlung nur fur den Fall be-
antragt hat, dass ihrem Begehren nach Hauptantrag oder einem der Hilfsantrage
nicht stattgegeben werden koénne und der Senat weder eine Beweisaufnahme
durchgefuhrt hat noch eine mindliche Verhandlung fur sachdienlich ansieht (8 78
PatG).

Lischke Guth Hildebrandt Kuest
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