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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 102 62 101.2-25

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 5. Marz 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Lischke

sowie der Richter Dr. Kortbein, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Kuest

BPatG 152
08.05



beschlossen:

1. Der Beschluss der Prifungsstelle fir Klasse E 04 B des
Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. Oktober 2009
wird aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen
erteilt:

- Anspriche 1 bis 28, eingegangen am 28. Januar 2013,

- Beschreibung Seiten 1, 2, 2a, 2b, 3, 5 bis 8, 8a und
9-12, eingegangen am 7. Dezember 2012, Seite 4,
eingegangen am 4. September 2004, und

- Zeichnung, Figuren 1 bis 6, eingegangen am 4. Sep-
tember 2004.

2. Der Antrag auf Rickzahlung der Beschwerdegebtihr wird zu-

rickgewiesen.

Grinde

Die Anmeldung ist aus der Stammanmeldung DE102 06 835.6-25 abgetrennt und
am 4. September 2004 eingereicht worden. Sie wird beim Deutschen Patent- und
Markenamt mit Anmeldetag 18. Februar 2002 unter dem Aktenzeichen 102 62
101.2-25 gefihrt.

Mit Schreiben vom 10. Februar 2006 hat die Anmelderin u. a. die Durchfiihrung
einer Anhorung beantragt, sofern das Patent nicht erteilt werden kénne. Nachdem
die Prufungsstelle fir Klasse E 04 B einen Anhdrungstermin bestimmt hatte, hat
die Anmelderin mit Schreiben vom 23. Oktober 2007 unter Verweis auf die gleich-

zeitig eingereichten neuen Patentanspriiche den Antrag gestellt, die Anhdrung



abzusetzen. FiUr den Fall, dass weiterhin unterschiedliche Auffassungen zur Pa-
tentfahigkeit bestehen, wurde hilfsweise die Anberaumung eines neuen An-
horungstermins beantragt. Der festgesetzte Anhérungstermin ist anschlief3end von

der Prufungsstelle aufgehoben worden, weitere Termine wurden nicht bestimmt.

Die Prufungsstelle fur Klasse E 04 B hat mit Beschluss vom 8. Oktober 2009 die
Anmeldung zuriickgewiesen, weil der Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniber
dem Stand der Technik nach der DE 34 07 797 Al (E5) und der DE 16 58 875 B

(E2) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Erganzend hat sie ausgefuhrt, dass eine weitere Anhdrung nicht sachdienlich sei,
da der Anmelderin bereits Gelegenheit gegeben worden sei, ihre Argumente
mindlich darzulegen. Die Verfahrenslage habe sich nach Anberaumung des An-
horungstermins nicht wesentlich gedndert und es sei nicht erkennbar, ob die An-

melderin einen weiteren Anhdrungstermin wahrgenommen hatte.

Gegen diesen Zurickweisungsbeschluss hat die Anmelderin am 11. Dezem-
ber 2009 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 28, eingegangen am 28. Januar 2013,
Beschreibung Seiten 1, 2, 2a, 2b, 3, 5 bis 8, 8a und 9 - 12, einge-
gangen am 7. Dezember 2012, Seite 4, eingegangen am 4. Sep-
tember 2004, und

Zeichnung, Figuren 1 bis 6, eingegangen am 4. September 2004.



Weiterhin beantragt die Anmelderin die Rickzahlung der Be-

schwerdegebdihr.

Im Prifungsverfahren sind folgende Druckschriften zum Stand der Technik in Be-

tracht gezogen worden:

El: DE 8518561 U1l
E2: DE1658875B
E3: DE 8134 756 Ul
E4: DE 1609 667 B
ES: DE 34 07 797 Al.

Der Anspruch 1 gemalf geltendem Antrag hat folgenden Wortlaut:

.Dammstoffplatte zum Bilden einer Isolierung an einem Bautelil,
bestehend aus einem im Wesentlichen quaderférmigen Korper,
wobei die Dammstoffplatte gewdlbt ausgebildet ist, die Damm-
stoffplatte (1, 2) auf der dem zu isolierenden Bauteil zugewandten
Seite um eine oder mehrere Achsen gewolbt oder spharisch ge-
wolbt, ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberfla-
che zu der Woélbung des zu isolierenden Bauteils korrespondiert
und die Dammstoffplatte (1) zumindest an einem ihrer Rander ei-
nen Hakenfalz, bestehend aus einem Vorsprung und einer
Nase (6) aufweist, an dem Hakenfalz (4) einer ersten DA&mmstoff-
platte (1) eine Dichtflache vorgesehen ist, die mit der Dichtflache
des Hakenfalzes (4) einer weiteren Dammstoffplatte (2) zusam-
menwirkt, die Dichtflache gebildet ist durch einen entlang der
Stirnseite (11) der Nase (6) verlaufenden Wulst (9) und auf der
dem Wulst (9) gegenlberliegenden Seite der Dammstoffplatte (1,
2) eine Hohlkehle vorgesehen ist, die mit dem Wulst (9) einer

weiteren Dammestoffplatte (1, 2) dichtend zusammenwirkt."



1. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde ist zulassig. In der Sache

hat sie Erfolg.

2. Es kann dahingestellt bleiben, ob das Verfahren vor der Prifungsstelle an
einem formellen Mangel leidet, insbesondere, ob der Anmelderin nicht das erfor-
derliche rechtliche Gehor gewahrt worden ist. Da die Anmelderin im Beschwerde-
verfahren nunmehr gewahrbare Ansprliche eingereicht hat, entscheidet der Senat
aus verfahrensokonomischen Grinden in der Sache selbst und verweist sie nicht

gemal 8 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurtck.

3. Die geltenden Patentanspriiche sind zulassig. Die darin enthaltenen Merk-

male ergeben sich ohne weiteres aus den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen.

Der Anspruch 1 setzt sich aus Merkmalen der urspringlichen Anspriiche 1, 4, 5, 6

und 8 sowie der Seite 7, Absatz 1, der Beschreibung zusammen.

4. Bei der folgenden Bewertung setzt der Senat als Durchschnittsfachmann
einen Bauingenieur mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion, Ent-
wicklung und Fertigung von DAmmelementen voraus.

5. Patentfahigkeit

5.1 Der Gegenstand nach Anspruch 1l ist, wie auch die nachfolgenden

Ausfiihrungen zeigen, gegentuber dem angefuhrten Stand der Technik neu.

5.2 Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrages, dessen gewerbliche

Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit.



Durch die E5, insbesonders die Figuren, ist eine Dammestoffplatte zum Bilden einer

Isolierung an einem Bauteil mit den folgenden Merkmalen bekannt:

€ Die Dammstoffplatte besteht aus einem im Wesentlichen

guaderférmigen Korper.

T Die Dammstoffplatte ist gewo6lbt ausgebildet, und

T auf der dem zu isolierenden Bauteil zugewandten Seite ist
sie um eine oder mehrere Achsen gewdlbt oder spharisch

gewolbt ausgebildet.

T Die Oberflache der Dammstoffplatte korrespondiert mit der

Wolbung des zu isolierenden Bauteils.

Die bekannte Dammstoffplatte nach der E5 hat weder an einem ihrer Rander ei-
nen Hakenfalz mit Dichtflache, die mit der Dichtflache des Hakenfalzes einer wei-
teren Dammestoffplatte zusammenwirkt, noch eine Dichtflache, die durch eine ent-
lang der Stirnseite der Nase verlaufende Wulst gebildet ist, wobei auf der dem
Wulst gegeniberliegenden Seite der Dammstoffplatte eine Hohlkehle vorgesehen

ist, die mit dem Wulst der weiteren Dammstoffplatte dichtend zusammenwirkt.

Das Verbinden der Dammstoffplatten durch Hakenfalze ist durch die E2 bekannt
und ist auch in naheliegender Weise auf Dammestoffplatten nach der E5 Ubertrag-
bar. Aber die Ausbildung der Dichtflachen auf der Nase des Hakenfalzes durch
Vorsehen eines entlang der Stirnseite der Nase verlaufenden Wulstes bzw. einer
Hohlkehle zum Zwecke des dichtenden Zusammenwirkens ist weder der E2 noch
dem weiteren im Verfahren befindlichen Stand der Technik zu entnehmen und
liegt auch nicht ausgehend vom Stand der Technik nach der E5 unmittelbar auf
der Hand.



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

einer Zusammenschau, eine Anregung zur erfindungsgeméafen Lésung zu geben.

Der geltende Anspruch 1 ist daher gewahrbar.

6. Damit sind auch die von diesem getragenen, ebenfalls urspriinglich offenbar-
ten, auf nicht platt selbstverstandliche Ausgestaltungen des Anmeldungsgegen-
standes gerichteten Unteranspriche 2 bis 11 gewahrbar.

Die Isolierung nach den Anspriichen 12 bis 21 mit direktem Rickbezug auf den
Anspruch 1, das Bauteil nach Anspruch 22 mit Ruckbezug auf die Isolierung nach
den Ansprichen 12 bis 21 sowie das Verfahren nach den Anspriichen 23 bis 26
mit Ruckbezug auf die Isolierung nach den Anspriichen 12 bis 21 sind auch pa-
tentfahig, weil in diesen Anspriichen auch die Merkmale der patenfahigen Damm-
platte geméal} Anspruch 1 mitenthalten sind. Damit sind die Anspriche 12 bis 26
gewahrbar.

7. FuUr die beantragte Riickzahlung der Beschwerdegebihr besteht keine Veran-

lassung.

Nach § 80 Abs. 3 PatG kann die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr angeordnet
werden, wenn dies der Billigkeit entspricht (Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 80
Rn. 111). Die Anordnung der Rickzahlung ist immer dann billig, wenn bei ord-
nungsmalfiger und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurickwei-
sungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wére und damit die Erhebung der
Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegeblhr hatten vermieden wer-
den konnen (vgl. dazu Schulte, a.a.O., 873 Rn. 124 ff.,, 132f. m. Nachw.;
Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., 8 80 Rn. 23; Busse, Patentgesetz, 7. Aufl., § 80
Rn. 90).



Es ist vorliegend nicht ersichtlich, dass ein sachlicher Mangel oder ein Verfah-

rensfehler fur die Beschwerdeeinlegung urséchlich war.

Die Prifungsstelle hatte zwar auf Grund des Antrags in der Eingabe vom
23. Oktober 2007 erneut einen Termin fir eine Anhdrung bestimmen mussen, da
sie die Patentfahigkeit auch unter Zugrundelegung der neu eingereichten Pa-
tentanspriche verneint hat. Zudem ist in jedem Verfahren eine einmalige An-

horung grundsatzlich sachdienlich (vgl. Schulte, a. a. O., § 46 Rn. 8).

Allerdings waren die der Priufungsstelle vorliegenden und die zunéchst im Be-
schwerdeverfahren nach wie vor mit Hauptantrag verfolgten Patentanspriiche aus
den von der Priufungsstelle im Bescheid vom 22. August 2003 und
24. September 2007 bereits aufgezeigten Griinden nicht gewahrbar und hatten zur

Zuruckweisung der Anmeldung gefihrt.

Die neue, gegenluber dem vor der Prifungsstelle verfolgten Begehren deutlich
abgewandelte und damit gewéhrbare Fassung geht vielmehr erst auf einen de-
taillierten Hinweis des Berichterstatters des Senats im Beschwerdeverfahren zu-
ruck.

Dr. Lischke Dr. Kortbein Hildebrandt Kiest
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