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Sachverhalt und Antréage

D e von der Ei nsprechenden, nachfol gend
Beschwer def Uhrerin, eingel egte Beschwerde richtet sich
gegen di e Zw schenent schei dung ei ner Ei nspruchsabteil ung
des Europdi schen Patentants, zur Post gegeben am

26. Februar 2002, die das europai sche Patent

EP-B-0 716 208 in geandertem Unfang aufrechterhalten hat.

D e Beschwerde wurde am 15. Mirz 2002 unter Zahlung der
vor geschri ebenen Gebihr eingelegt und am 15. Mai 2002
dahi ngehend begrindet, dall der Gegenstand genmall dem
geanderten, von der Vorinstanz als bestandsfahig
angesehenen Anspruch 1 schon allein durch das Dokunent
D4 (DE-A-3 817 238) nahegel egt sei; der Beschwerde-

begr indung wurden weitere Prospektschriften

verschi edener Firnmen als Beleg fir die herkdomriche
Verwendung von Trapezbl echen vor dem Annel detag des
angegriffenen Patents beigefigt, darunter die folgenden:

- Prospektschrift "Sarna Architektentagung 1985",
Seiten 1 bis 19 und 21 bis 24, und

- "Sarna aktuell", Nr. 2/87, Seite 13.

| m Recher chenbericht und i m Verfahren vor der ersten
| nstanz wurden auch fol gende Entgegenhal tungen genannt:

- DBZ Deutsche Bauzeitschrift, Nr. 3, Marz 1993,
Seiten 411-416, "Metall deckungen”

- D11: DE-A-41 11 671

1943.D
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Der geltende Anspruch 1 hat fol genden Wrtl aut:

"Zwei schal i ges Dachsystem mit ei ner Unterkonstruktion
mt einem Tragauf bau (10), einer auf dem Tragaufbau (10)
angeor dnet en War medanmmschi cht (20) und Di stanzprofilen
(22,30), die mt dem Tragaufbau (10) verbunden sind und
auf der dem Tragaufbau (10) abgewandten Seite eine ebene
Bef esti gungsfl &che (24) zur Befestigung ei ner Cberschal e
(44) aufwei sen, wobei die Befestigungsflache (24) auf
der dem Tragauf bau (10) abgewandten Oberfl dche der

War redamschi cht (20) aufliegt, wobei die Distanzprofile
von einem | anglichen U-Profil (22) gebildet werden,
dessen Steg (24) die Befestigungsflache bildet und
dessen Schenkel (26,28), deren Lange geringer ist als
di e D cke der Warnmedammschi cht (20), sich imwesentlich
senkrecht zu dem Steg (24) in die Warnmedamschi cht (20)
erstrecken, und dall der Steg (24) und der Tragaufbau (10)
durch im Abst and zuei nander angeor dnete Gew ndeschrauben
(30) mteinander verbunden sind, dadurch gekennzei chnet,
dall der Tragaufbau von ei nem Trapezbl ech (10) mt ebenen
Ti ef si cken (14) und Hochsi cken (12) gebildet wird, und
dalR di e Gewi ndeschrauben (30) mt den ebenen Hochsi cken
(12) verbunden sind, wobei das untere mt dem Gew nde
ver sehene Ende der Gew ndeschrauben (30) in die

j ewei |l i ge Hochsicke (12) eingeschraubt ist."

Am 25. Septenber 2003 hat die Kammer eine Mtteilung
gemal Artikel 110 (2) EPU erlassen, in welcher sie ihre
vor | dufige Beurteilung der Sachl age dahi ngehend zum
Ausdruck gebracht hat, dal3 die Neuheit des Gegenstandes
gemall Anspruch 1 anzuerkennen, dal3 aber die Frage der
erfinderischen Tatigkeit dessel ben unter Berlck-
sichtigung des Stands der Techni k nach D4 allein bzw
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mt der oben erst genannten Prospektschrift konmbiniert,
strittig sei.

Hi erzu haben die Parteien Stellung genommen.

D e Argunmente der Beschwerdefihrerin | assen sich we
fol gt zusanmmenfassen:

Der D4 sei zu entnehnen, dall eine Befestigung der
Qoerschale mttels Gewi ndeschrauben an der Tragschal e
nogl i ch, aber nicht zwecknal3ig sei, wenn die Tragschal e
aus unzureichend festem Material, we z. B. Asbest-
Zement, bestehe. Nur fur diesen Fall enpfehle D4 eine
Ver schraubung in den Profilen oder Pfetten der Dach-

unt er konstruktion. Fur einen Fachmann sei di e Verwendung
von Trapezbl echen als Unterschal e bereits ein Jahrzehnt
vor demPrioritatstag des angegriffenen Patents Praxis
gewor den, wobei die Befestigungsart nach dem | etzten
Teil des Anspruchs 1 bei hinreichender Festigkeit der
Tragschal e eine platte Sel bstverstandlichkeit sei. D4
sel bst, vgl. Spalte 2, Zeilen 29 bis 31, bestéatige diese
Tat sachen, und die mt der Beschwerdebegrindung
genannten Prospektschriften zeigten, dall sogar

maschi nell e Vorrichtungen fur diese Art von

Bef esti gungen entw ckelt worden seien. Zu benerken sei
auch, dalR bei nodernen Dachern ein Dachstuhl

i nsbesondere fiur Industriedécher, nicht vorhanden sei,
so dall ei ne Befestigung der Warnmedammpl atten nur an der
Unterschal e, die ublicherweise ein Trapezbl ech sei
nogl i ch sei.
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Der Pat enti nhaber und Beschwer degegner hat sein Patent
mt fol genden Argunenten verteidigt:

Auf gabe der vorliegenden Erfindung sei es, mt
konstruktiv einfachen Mtteln eine schnell und einfach
zu nonti erende Unterkonstruktion fur zweischalige
Dachsystene zu schaffen, durch die eine ausgezei chnete
War nei solierung mt geringen Warnebr icken gewahrl ei st et
sei. Bei zweischaligen Dachsystenen hatten bi sher nur
relativ wei che Warnedammschi cht en und hi ndur chgehende
Z-Profil e oder Halteblgel als D stanzprofile verwendet
wer den kdnnen, die die in der Beschrei bungseinleitung
des Streitpatents dargel egten Nachteile hatten. Da das
Ziel der Erfindung darin |iege, zweischalige Dachsystene
weiter zu entw ckeln, kénne die D4, die die Befestigung
ei ner WAr ndammpl atte bei ei nem ei nschal i gen Dachsystem
betreffe, nicht als néchstliegender Stand der Technik
fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit in
Betracht kommen, zumal die Aufgabe di eser Entgegen-

hal tung, eine Warnmedammpl atte an ei ner bruchi gen

Wel | eternitei ndeckung zu befestigen, nichts mt der

Auf gabe der vorliegenden Erfindung zu tun habe. Im

Hi nblick auf die Entscheidungen T 730/96, T 263/99,

T 506/95, T 686/91, T 644/97 und T 254/ 86, siehe auch

T 66/97, konne die D4, sel bst wenn sie eine Hochstzah
mt der erfindungsgenéllen Lésung identischer
struktureller Merkmal e aufweise, nicht als realistischer
Ausgangspunkt fuar die Entw cklung ei nes zwei schaligen
Dachsystens in Betracht gezogen werden.

Deshal b misste von ei nem zwei schal i gen Dachsystem
ausgegangen werden, wie es in der Beschreibungs-
einl eitung des Streitpatents angegeben sei.
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Zur Verbesserung der Warneisolierung eines zweischaligen
Dachsystens werde der Fachmann nicht nach Losungen auf
dem Cebi et der einschaligen Dachsystene suchen und somt
auf die D4 stolen, deren LOsung auch gar nicht auf eine
Ver besserung der \Warnei solierung gerichtet sei

AulBerdem verwei se D4 i mmer w eder darauf, dal die

War redammpl atten unm ttel bar an der
Dachunt er konstruktion, und nicht an der unteren

Dachei ndeckung, zu befestigen seien. Es sei nicht
gerechtfertigt, retrospektiv die verschi edenen Merknal e
des Anspruchs 1 des Streitpatents in verschi edenen
Passagen von D4 zu finden und dann zu behaupten, ein
Fachmann habe durch di e Konbi nati on di eser verschi edenen
Passagen zu der beanspruchten Erfindung gel angen kdnnen.
Sol che Uberl egungen sei en das Ergebnis einer Ex-post-
facto- Anal yse. Wenn in der Beschreibungseinl eitung des
Streitpatents verschi edene Befestigungsarten
angesprochen wirden, die aber nicht als optinma
angesehen wirden, und D4 ei ne neue spezielle

Bef esti gungsart vorschl age, die der Lo6sung des
Streitpatents nicht entspreche, sei davon auszugehen,
dalR di e beanspruchte LOosung erfinderisch sei.

D e neu vorgel egten Druckschriften, insbesondere das
Dokunent "Sarna Architektentagung 1985", zeigten nur,

dalR di e Verwendung von Trapezbl echen bekannt gewesen sei,
was unstrittig sei, offenbarten jedoch nicht ein

zwei schal i ges Dachsystem nmt den Merkmal en des

Anspruchs 1. Bei zweischaligen Dachsystenen bestehe

kei ne Veranl assung di e War medammpl atten Gber haupt an der
Tragschal e zu befestigen; diese Platten kdnnten, was

auch Ublicherwei se erfolge, |ose aufgel egt werden, weil
sie zw schen den Dachschal en ausrei chend fixiert seien,
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sofern die obere Schale an der Unterkonstruktion
ordnungsgenald befestigt sei. Bei dem Dokunent " Sarna

Ar chi t ekt ent agung 1985" dienten weiterhin die speziellen
Profile zur Befestigung der Dachabdi chtung und nicht der
War redammpl atte wi e bei D4, so dalR ei ne Kombination

di eses Dokunents mt der D4 nicht naheliegend sei.

Di e Beschwerdefidhrerin hat die Aufhebung der
angef ocht enen Zw schenent schei dung und den Wderruf des
eur opdi schen Patents Nr. 0 685 612 beantragt.

Der Beschwer degegner hat beantragt, die Beschwerde

zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr inde

1943.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Di e Neuheit des Cegenstandes des Anspruchs 1 gegeniber
den zitierten Entgegenhal tungen wird nicht bestritten
und i st auch nach Auffassung der Kammer gegeben, so dal
sich ein naheres Ei ngehen auf diese Frage erubrigt.

In der Mtteilung der Kamrer wurden di e Parteien darauf
hi ngewi esen, dall aus dem Dokunent D4 nicht nur ein

ei nschal i ges Dachsystem of fenbart war, sondern auch ein
zwei schal i ges System Fur das zwei schalige Dachsystem

i st sogar ein unabhangi ger Anspruch in D4 vorgesehen,
nam i ch der Anspruch 2. D e Passage der Beschrei bung,
Spalte 4, Zeilen 4 bis 11, die den Gegenstand di eses
Anspruchs betrifft, gibt eindeutig an, dal die

Ausf Uhrungsf orm geméf3 Anspruch 2 dazu di ent, eine obere
Dachabdeckung (und ni cht ei ne Dachabdi chtung w e bei der
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anderen offenbarten Variante nach Anspruch 1 von D4)
durch die fir die Befestigung der Warnmedammpl atten

vor gesehenen, U-Profil-form gen Di stanzprofile zu halten,
vgl. den u. a. von dem Anspruch 2 abhangi gen Anspruch 8
von D4. Auf Seite 5 seines letzten Schreibens fihrte der
Beschwer degegner sel bst aus:

"Auch die D4 unterschei det konsequent zw schen den
synonym ver wendet en Begriffen Dachabdeckung und
Dachei ndeckung fur eine feste Schal e und dem Begri ff
Dachabdi chtung fur eine Folie".

D ese Tatsache, dalR D4 auch ein zwei schaliges Dachsystem
of fenbart, war bereits i mVorverfahren erkannt worden,
so dal3 di eses Dokunent fur den Cberbegriff des geltenden
Anspruchs 1 des Streitpatents herangezogen wurde. Wl che
Art von Dachabdeckungen verwendet wird und in wel cher
Weise, ist in D4 zwar nicht angegeben, aber auch nicht
imAnspruch 1 des Streitpatents, so dall das Vorhanden-
sein einer Hinterldftung (letzter E nwand des

Beschwer degegners in der mindlichen Verhandl ung vor der
ersten Instanz, siehe Seite 5 des Protokolls) irrel evant
ist. Der Anspruch 1 des Streitpatents schlieflst nicht die
Ver wendung von Warmedammpl atten mt einer profilierten
Unterseite aus.

Deshal b kann der Behauptung des Beschwer degegners, dafl}
die D4 ausschlielllich ein einschaliges Dachsystem
betreffe (siehe insbesondere das Schrei ben vom

23. April 2004, Seite 6, letzten Zeilen, und Seite 11
ebenfalls die letzten Zeilen), nicht zugestinmt werden.

Weiterhin wurde in der Mtteilung der Kamrer dar auf
hi ngewi esen, dall der Passage in Spalte 3, Zeile 65 der
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D4, die die dort beschriebene Erfindung betrifft (und

ni cht den bi sherigen Stand der Techni k), zu entnehnen
sei, dall die untere Schal e bzw. der Tragaufbau nicht nur
wel | enartig, sondern trapezartig sein kdnne. Unter dem
Begriff "trapezartig" verstehe der Fachmann die
Verwendung von Trapezbl echen, die Ublicherwei se ebene
Hoch- und Ti ef si cken aufw esen.

Der Beschwer degegner hat dazu nicht Stellung genonmen.

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern gilt nicht
al s all genmei ne Regel, dalR sich der fur den Oberbegriff
des Anspruchs herangezogene Stand der Technik mt

dersel ben Aufgabe wi e die Erfindung befassen sollte

(T 13/84, ABlI. EPA 1986, 253). Es wurde sogar dar auf

hi ngewi esen, dall der Annel der oder Patentinhaber eine in
der Beschrei bung genannte spezifische Aufgabe

i nsbesonder e dann abwandel n darf, wenn zur objektiven
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ein neu

ei ngef thrter Stand der Techni k herangezogen wi rd, der
der Erfindung nédherkomm als der in der urspriunglichen
Pat ent annmel dung oder in demerteilten Patent

her angezogene.

Das Argunment des Beschwerdegegners, der Fachmann habe
somt keinerlei Veranlassung, zur LOosung der der

Erfi ndung zugrunde |iegende Aufgabe in der Entgegen-

hal tung D4 nach ei ner Anregung zu suchen ( siehe den die
Seiten 11 und 12 des Schrei bens vom 23. April 2004

Uber spannenden Absatz), betrifft die Prifung der
erfinderischen Tatigkeit und nicht die Bestinmung des
nachstli egenden Stands der Techni k.
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I mvorliegenden Fall geht eindeutig aus den genannten

G Unden hervor, dall das zwei schal i ge Dachsystem nach D4
imVergleich zu ei nem bekannten zwei schali gen Dachsystem
das Z-Profile oder Haltebigel als D stanzprofile
verwendet (z. B. D11), der beanspruchten Erfindung naher
kommt, weil das Dachsystem nach D4 bereits

D stanzprofile verwendet, die denjenigen der

vor | i egenden Erfindung entsprechen und deshalb die

War nei sol i erung verbessern, w e dies bei der
vorliegenden Erfindung erfolgt. In D4 ist es deshalb

ni cht notwendi g, eine Verbesserung der WArm sol ation
anzustreben, da di ese Aufgabe bereits gel 6st ist.

6. Ent gegen der Ansicht des Beschwerdegegners bestehen
weiterhin zwi schen der techni schen Auf gabe der D4 und
des Streitpatents gewi sse Ahnlichkeiten: Aufgabe der D4
i st es, eine Warnedammpl atte so auszugestal ten, dal
di ese in einfacher Wise eine fir ei ne Begehbarkeit des
Daches ausrei chende strukturelle Festigkeit aufweist.
Densel ben Zweck folgt u. a. die vorliegende Erfindung,
siehe Spalte 1, Zeilen 29 bis 35, und Spalte 2,

Zeilen 30 bis 37. In beiden Fallen wird auch eine
schnel l e und ei nfache Montage der Unterkonstruktion
gewinscht, zu der di e Warnedammpl atten gehoren. Dagegen
bef a3t sich die Entgegenhaltung D11 danmit, eine
Dachkonstruktion zu schaffen, die sich vorteil haft be

| &r nbel ast enen Gebauden verwenden | aflt; im Streitpatent

wi rd von ei nem sol chen Ziel nicht gesprochen

7. I n Anbetracht sowohl der genei nsanen strukturellen
Merkmal e al s auch der techni schen Aufgaben ist die
Ent gegenhal tung D4 das Dokunent, das der Erfindung am
nachsten konmt.

1943.D
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Ausgehend von di esem Stand der Technik bleibt als

Unt er schei dungsmer kmal das | etzte Merkmal des
Anspruchs 1 des Streitpatents, wonach die

Gewi ndeschrauben mt den ebenen Hochsi cken verbunden
sind, wobei das untere mt dem Gew nde versehene Ende
der Gewi ndeschrauben in die jeweilige Hochsicke

ei ngeschraubt ist.

Jedoch vermttelt D4 bereits (vgl. Spalte 2, Zeile 29-
31), dall es vor dem Prioritatszeitpunkt des
Streitpatents bekannt war, die Warnmedampl atten
unmttel bar in der Tragschal e zu befestigen. In der
anderen, bereits erwadhnten Passage, siehe Punkt 4 oben,
wird auf die Lésung von D4 - eine Befestigung an der
Dachunt er konst rukti on - hi ngewi esen, wobei "die Qualitat
der Befestigung der Warnmedammmpl atten vollig unabhangig
von der Qualitéat bzw. dem Zustand der (unteren)
Dachabdeckung ist".

Sollte der aus einem Trapezbl ech best ehende Tragauf bau
aus ei nem hinreichend festen Materi al bestehen, ist es
far ei nen Fachmann auf grund di eser Kenntni sse
nahel i egend, di e Warnmedammschi chten i m Trapezbl ech zu
bef estigen, da die Befestigung in diesemFall im
Gegensat z zu der Verwendung von Asbest - Zenent -

Wel | platten kontrollierbar ist( vgl. auch Seite 2,
rechte Spalte, letzter Absatz, des "Separatdruck aus
<<Schwei zeri sche Spengl ernei ster- und Install ateur-

Zei tung>>, Nr. 21/1978"). Weiterhin zeigen nehrere
Dokunente, siehe z. B. die mt der Beschwerdebegrindung
ei ngerei chten Dokunente "Sarna Architektentagung 1985",
Seite 21, Bild rechts unten, und "Sarna aktuell",

Nr. 2/87, Seite 13, (bei de Dokunmente betreffen

ei nschal i ge Dachsystene) sow e die i mRecherchenbericht
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des Streitpatents zitierte DBZ Deutsche Bauzeitschrift,
Nr. 3, Marz 1993, Seiten 411-416, "Metall deckungen”, die
zwei schal i ge Dachsystene betrifft, dald bei der

Bef esti gung ei ner Warnmedammpl atte an ei nem Trapezbl ech
durch di e Konbi nati on von Di stanzprofilen und Schrauben
letztere in die Hochsicken des Trapezbl eches

ei ngeschraubt werden koénnen. Dieses Teil nmerkmal des
Merkmal s b) gehdrte somt zu den Sachkennt ni ssen des
Fachmanns i m betrof f enen Fachgebi et .

Ausgehend von D4 ist somt das Merkmal b) das Ergebnis

ei ner fidr einen Fachmann bekannt en und ei nfachen \Wahl

zwi schen zwei Mglichkeiten, namich einer Befestigung
entweder in der Tragschale oder in einer Pfette oder dgl.
des Dachstuhls, je nach der Festigkeit des Mterials der
Tragschal e.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents beruht
somt nicht auf erfinderischer Tatigkeit im Sinne des
Artikels 100 a) und 56 EPU

Daher ist dem Antrag der Beschwerdef Uhrerin zu
ent sprechen.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angef ocht ene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen.

Di e Geschaftsstell enbeantin Der Vorsitzende:
D. Sauter C. T. WIson

1943.D



