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Sachverhalt und Antréage

1785.D

Cegen di e Entschei dung ei ner Einspruchsabteilung des

Eur opdi schen Patentants vom 16. August 1999, mt der der
Ei nspruch gegen das européi sche Patent EP-B1-0 721 537
zur uickgewi esen worden ist, hat die Einsprechende

- nachfol gend Beschwerdefidhrerin - am 7. Cktober 1999
unter gl eichzeitiger Bezahl ung der Beschwer degebihr
Beschwer de ei ngel egt und di ese am 15. Dezenber 1999

begr indet .

Anspruch 1 in der erteilten Fassung des europai schen
Patents lautet wie folgt (das in Klanmern gesetzte Wrt

aus" fehlt offensichtlich imWrtlaut des erteilten
Anspruchs) :

"Pl asti sch verfornbare Abdeckung, insbesondere fur
Bauwer ke, mt zum ndest einemin einer Ri chtung
streckbaren Abschnitt (1), wobei die Abdeckung zum ndest
teil weise (aus) einemduktilen Werkstoff von geringer
Schi chtdi cke besteht, der streckbare Abschnitt (1) quer
zur Streckrichtung (4) verl aufende Falten (5) aufweist,
deren Schenkel (6,7) imwesentlichen parallel zueinander
und parallel zur Qoerfl ahe der Abdeckung angeor dnet
sind und ein Schenkel (6) jeder Falte kurzer als der
andere Schenkel (7) ist,

dadur ch gekennzei chnet,

dalR der | ange Schenkel (7) etwa doppelt, hodchstens

j edoch etwa dreimal so |lang wi e der kiurzere Schenkel (6)
ist, dall die Falten (5) unmttel bar nebenei nander |iegen
und angrenzend an einen der in Streckrichtung (4)

ver | auf enden Rander der Abdeckung wasser di cht

m t ei nander verbunden sind, so dal di eser Rand gegen
Austritt von Fl tGssigkeit abgedichtet ist."
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Am 17. Mai 2001 hat ei ne mindliche Verhandl ung vor der
Beschwer dekanmer stattgefunden, in der die Fragen der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit imH nblick auf
die i m Ei nspruchsverfahren erwahnten, folgenden

Ent gegenhal t ungen ausfidhrlich diskutiert worden sind:

D1: DE- A1-40 32 058
D7: EP-B1-0 610 261
D10: EP-B1-0 196 831.

Di e Beschwerdefihrerin hat i mwesentlichen fol gendes
vor getragen

Strittig sei es, ob sich der Gegenstand des Anspruchs 1
vom aus der Entgegenhal tung D7 bekannten Abdecknateri al
durch das |l etzte Merkmal des Anspruchs 1 unterscheide,
das mt den Worten "und angrenzend an ..." beginne.

Das Merkmal bedirfe ei ner Ausl egung, da der Begriff
"wasserdicht” relativ oder absolut interpretiert werden
konne. Undeutlich sei auch, ob die Falten auf beiden
Seiten des Randes oder nur entweder auf der Qberseite
oder auf der Unterseite wasserdicht seien. Nach der in
der Beschrei bung des Streitpatents angegebenen Auf gabe
sol | e ei ne Abdeckung zum wasserdi cht en Abdecken des

ZW schenrauns zwi schen z. B. einem Kam n, einem Fenster
oder dgl. und dem Dach so geschaffen werden, dal3 kei ne
Kapi |l arfl Gissigkeit in den Raum unterhal b der Abdeckung
austreten konne. Praktisch gesehen verl ange di ese

Auf gabe, dal keine Kapillarfl ldssigkeit unterhal b der
Ziegel flieRe, also eine Wasserdi chtheit auf beiden
Seiten der Abdeckung. Dies entspreche jedoch nicht der
beschri ebenen Ausf ihrungsform gemal3 Fi gur 11 des
Streitpatents, bei welcher nur eine relative

Wasserdi chtheit, namich auf der Cberseite der
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Abdeckung, vorhanden sei. Deshalb solle der imletzten
Mer kmal des Anspruchs 1 enthaltene Begriff "wasserdicht”
in di esem Si nne ausgel egt werden. Dall wei terhin das
Streitpatent nicht offenbare, wie die beanspruchte
Abdeckung mt dem aus dem Dach herausragenden Bauteil,
z. B. dem Kam n oder dem Fenster, verbunden sei, und
genmald Spalte 5, Zeilen 28 bis 31, offen | asse, wann das
| etzte Merkmal des Anspruchs 1 zw schen der Herstellung
der Abdeckung und deren auf dem Dach ei ngebauten Zustand
verwi rklicht werde, sei durch den Anspruch 1 eine

Sachl age geschutzt, bei wel chem di e Wasserdi chti gkeit
der Falten durch die Verbindung der beanspruchten
Abdeckung mit einer Eindeckschiene oder dgl. ausgefihrt
werde, mt der der Kam n bzw. das Fenster ausger st et
sei .

Aus der Entgegenhaltung D7, Spalte 1, Zeilen 8 bis 13,
sei zu entnehnen, dal die dort beschriebene,

sandwi charti g auf gebaute Abdeckung derart ausgebi |l det
sei, dall sie den Zw schenraum zwi schen dem Kam n bzw.
dem Fenster und dem Dach wasserdi cht abschlielRen misse.
I n ei ner AusfUhrungsform werde zur Bildung der Abdeckung
eine gefaltete Folie in der Mtte rechtwi nklig zu den
Falten entlang ei ner Biegelinie ungebogen, umdarin die
Zw schenschi cht der Abdeckung ei nzukapsel n, wahrend an
dem gegentber|i egenden Rand der Abdeckung di e Enden der
gefalteten Folie zusamengeprel3t oder verkl ebt wirden
Dadurch solle gemalR Spalte 4, erste Zeilen von D7, die
Zw schenschi cht der Abdeckung gegen klimati sche

Ander ungen geschiit zt werden, was inplizit eine

wasserdi chte Umrhil | ung bedeute. Bei m gepreldten oder
ver kl ebten Rand werde deshal b eine so dichte Verbi ndung
der Folienenden durch das Pressen oder Kl eben erreicht,
dalR der Austritt von in den Spalten der Falten kapillar
gef ordert em Wasser auch verhindert werde. Somt seien
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all e Merkmal e des Anspruchs 1 des Streitpatents aus D7
bekannt. AufRRerdem wi sse jeder Fachmann in di esem

t echni schen Gebi et, dalR der obere Rand ei ner sol chen
Abdeckung mt demunteren Teil des den Kam n bzw. das
Fenster bekl ei denden Rahnmens wasserdi cht verbunden
werden misse. Ot werde di ese Verbi ndung vor dem Auf bau
auf dem Dach realisiert. Mt dem Wrtlaut des

Anspruchs 1 sei eine sol che Verbindung der Abdeckung
gemall D7 ni cht ausgeschl ossen.

D ese Ansicht werde durch die Lehren von D1 und D10
bekréaftigt. Bei der Abdeckung nach D1 sei die untere
Kante einer den unteren Teil des Dachfensters
bekl ei denden Ei ndeckschiene mt dem oberen Rand ei ner
aus feingewel | tem Bl ei bl ech best ehenden Abdeckung
zusammengef al zt. Es sei deshal b nahegel egt, eine
Unbdr del ung am oberen Rand ei ner Abdeckung vor dem

Ei nbau, al so wahrend der Herstell ung der Abdeckung,

vor zusehen, wie dies imStreitpatent (Spalte 3,

Zeile 57) offenbart sei. Eine ahnliche Verbindung sei in
D10 of fenbart, aber dort mt einemimFalz angeordneten,
kl ebenden Kunststoffstreifen, der die Verbindung

zwi schen den sich Uberdeckenden Randern der Abdeckung
und der Ei ndeckschi ene versteife. Dadurch, dal diese
Ver bi ndung am Ende gepreflit sei, dringe das Klebemtte
in die Wllen oder Rillen der Abdeckung, so dal} der
obere Rand der Abdeckung wasserdi cht werde. Durch die
Konmbi nati on von D7 und D1 bzw. D10 beruhe deshal b der
CGegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit.

I n Erwi derung darauf hat di e Beschwerdegegnerin
(Pat entinhaberin) imwesentlichen fol gendes ausgefihrt:

Fur das in D7 beschriebene Zusamrenkl eben der Langsenden
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der beiden Folienhal ften gentge es, das Klebemttel auf
der Innenseite der Folien zu bringen und nicht auf deren
Aullenseite, so dall D7 keinen H nweis auf eine Wasser-

di chtigkeit der Falten gebe. Di eses Dokunment kdnne somt
ni cht neuheitsschadlich sein. Imidbrigen sei das Probl em
des Austritts von der in den Spalten der Falten

ent hal tenen Kapill arfl Gssigkeit am Langsrand ei ner
Abdeckung i n kei nem der von der Beschwerdefdhrerin
zitierten Dokunente behandelt. Aus der gesanten

O fenbarung des Streitpatents gehe ferner deutlich
hervor, dall das |letzte Merkmal des Anspruchs 1 wahrend
der Herstellung der Abdeckung verw rklicht werde, so dafl
di e Ausfuhrungen der Beschwerdef dhrerin Uber die
erfinderische Tatigkeit imH nblick auf D1 oder D10
neben der Sache | agen.

Di e Beschwerdefdhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patents.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr tinde

D e Beschwerde ist zul assig.

Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 1

1785.D

Ausl egung des |l etzten Merkmal s des Anspruchs 1

GemalR der Beschreibung des Streitpatents, Spalte 2,
Zeilen 35 bis 45, liegt der Erfindung di e Aufgabe
zugrunde, eine in einer R chtung streckbare Abdeckung zu
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schaffen, aus der keine Kapillarflissigkeit in den Raum
unterhal b der Abdeckung austreten kann. Um streckbar zu
sein, besteht die Abdeckung nach Anspruch 1 zum ndest
tei |l wei se aus ei nem duktilen Werkstoff von geringer

Schi chtdi cke und wei st nehrere quer zur Streckrichtung
ver | auf ende, unm ttel bar nebenei nander |iegende Falten
auf. Der Fachmann, der di ese beiden Informationen
bekommt, versteht, dalR di e Auf gabe das WAsser in
Kapillaren, d. h. in engen Spalten der Falten auf der
Aullenseite des - in situ, d. h. in deren ei ngebautem
Zust and auf ei nem Schr dgdach gesehen - oberen Langsrands
der Abdeckung betrifft, da das Wasser bis zu di esem Rand
kapillar transportiert werden und dort austreten kann,
wi e dies auch in Spalte 3, Zeilen 48 bis 54, dargestellt
ist. Wesentlich ist deshal b eine Abdi chtung der auf der
(berseite der Abdeckung befindlichen Falten. D es
entspricht der Ansicht der Beschwerdef tGhrerin.

Dagegen trifft ihre Ansicht, dall das |etzte Merknmal des
Anpruchs 1 nicht nur wdhrend der Herstellung der
Abdeckung, sondern auch spater, z. B. in eingebautem
Zust and, verw rklicht werden kann, nicht zu. Schon aus
dem Wort |l aut des Anspruchs 1, dessen Cegenstand die
Abdeckung all ei n und ohne Bezugnahnme auf den ei ngebauten
Zustand betrifft, ist die wasserdi chte Verbi ndung der
Falten als strukturelles Merkmal der Abdeckung zu

ent nehnmen. Aus Spalte 2, Zeilen 43 bis 46 der

Beschrei bung des Streitpatents, ergibt sich die

Tei | auf gabe der Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung
ei ner Abdeckung zu schaffen, die das strukturelle

Mer kmal aufwei st. Die von der Beschwerdefdhrerin zur

St it zung i hrer Ansicht erwahnte Passage der

Beschrei bung, namich Spalte 5, Zeilen 28 bis 31 ("D e
Ver si egel ung des Rands kann kontinuierlich vor dem

Abl &ngen oder di skontinuierlich i mAnschlul3 daran
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erfolgen"), gehért zu dem Teil der Beschrei bung, der
ausschlielBslich die Herstellung der Abdeckung darstellt,
so dal3 di ese Passage nur im Zusamenhang mt dieser
Herstellung interpretiert werden kann, und nicht allein.
Deshal b soll die Versiegelung des Rands

di skontinuierlich imAnschlul3 an das Abl angen der
Abdeckung erfol gen, d. h. wahrend der Herstellung der
Abdeckung. Auch die Passage in Spalte 3, Zeilen 54 bis
58, mul3 in Zusammenhang mt der der Erfindung zugrunde-
I i egenden Auf gabe verstanden werden, die den Zweck hat,
ei ne Abdeckung an sich zu schaffen

D e Ent gegenhal tung D7 beschrei bt ei ne Abdeckung, deren
Haupt el enent ei ne spannungsdanpfende und stabili sierende
Schi cht aus ei nem dehnbaren und kl ebrigen Material ist.
Nach ei ner Ausfihrungsformist diese Kernschicht nur auf
ihrer bherseite mt einer gefalteten Folie bedeckt und
kann mt ihrer klebrigen Unterseite unmttel bar auf dem
darunterli egenden Dach haften. Nach ei ner anderen

Ausf ihrungsform die gemalR der Beschwerdef Ghrerin den
Cegenstand gemalR Anspruch 1 des Streitpatents

neuhei tsschadlich trifft, ist die Schicht zw schen den
zwei Halften einer entlang einer Biegelinie abgebogenen,
gefalteten netallischen Folie eingekapselt. Die Falten
sind onega-artig ausgebildet und flach gepref3t, so dald
der | ange Schenkel einer Falte etwa doppelt so lang we
ein kirzerer Schenkel ist. Die Falten sind rechtw nklig
zu dem abgebogenen Rand der Abdeckung angeordnet, der
folglich einen in Streckrichtung verl auf enden Langsrand
der Abdeckung bildet. Durch diese Falten kann die
Abdeckung nam i ch zur Anpassung an die profilierte
Dachfl ache ahnlich einem plissierten Damenrock an ei nem
Langsrand gestreckt werden. In demverlegten Zustand der
Abdeckung wird der nach aullen gewendete Schenkel jeder
Falte durch Offnen der Falte mit der Kernschicht in



1785.D

- 8 - T 1015/ 99

Kont akt gebracht und mt dieser verklebt. Witerhin kann
die an der Unterseite der Abdeckung angeordnete
Folienhalfte mt Lochern versehen werden, so dalR die
Kernschi cht durch diese Locher auf dem Dach haften kann

Ein Vergleich dieser OOfenbarung mt dem Wrtl aut des
Anspruchs 1 des Streitpatents zeigt, dald die Merkmal e
des (berbegriffs des Anspruchs sowi e das erste Merkna
des Kennzei chens aus D7 bekannt sind. Die Parteien waren
sich di esbezlglich einig.

Dagegen war zwi schen den Parteien strittig, ob die
Wasserdichtigkeit der Falten an einemder in
Streckrichtung verl auf eneden Rander der Abdeckung durch
D7 offenbart war. Bei der |etzten, oben erwdhnten

Ausf Uhrungsform von D7 werden die zwei Folienhdlften mt
Ausnahme i hres genei nsanmen Rands, der den ungeschl agenen
Langsrand der Abdeckung bildet, an ihren drei

ver bl ei benden Sei tenrandern m tei nander verkl ebt oder
verpresst. Di e Beschwerdefihrerin hat vorgebracht, dal
durch di ese Verkl ebung oder Deformation die Falten am
anderen, dem ungeschl agenen Langsrand gegeniberl i egenden
Langsrand wasserdi cht sein nul3ten, ebenso am

ungeschl agenen Rand sel bst durch das Abbi egen der Folie.

Ei ne Verkl ebung von zwei Halften einer Folie, die eine
Kernschi cht umhill en, erfol gt jedoch hauptséachlich auf
der Innenseite der Folie, und nicht auf der Aullenseite,
so dal3 di ese Verkl ebung die Falten nicht unbedi ngt
betrifft. In D7 wird ferner nicht angegeben, dal3 die
Ver kl ebung wasserdicht ist, und die von der
Beschwer def Ghrerin erwédhnten Passagen di eser

Ent gegenhal tung in Spalte 1, Zeilen 8 bis 13 und
Spalte 4, erste Zeilen, die einerseits die allgeneine
Funkti on einer Abdeckung beschrei ben, namich das
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Abdi chten der Fuge zwi schen z. B. einem Fensterrahnen
und ei ner Dachfl ache, und andererseits sich vor allem
auf die Stabilitat der klebrigen Kernschicht im Hi nblick
auf variable Wtterungen bezi ehen, geben kei nen H nweis
auf eine Wasserdichtigkeit der Rander der Abdeckung. We
schon in der angefochtenen Entscheidung erklart wrd,
kénnt e das Kl eben oder Pressen punktwei se oder
abschnittswei se erfolgen. In D7 scheint eine

wasserdi chte Urhil | ung der Abdeckung gar nicht gewol |t
zu sein, wenn man di e andere AusfUhrungsform betrachtet,
bei wel cher nur die Oberseite der Abdeckung gedeckt

wird. Der Gesantinhalt der D7 fuhrt deshalb nicht zu

ei nem wasserdi cht vorgesehenen Langsrand, und deshalb
ist es nicht nbglich zu behaupten, dal3 di e VerKkl ebung
des Langrands oder seine Deformation durch Verpressen
die Falten di eses Rands wasserdi cht mtei nander
ver bi ndet .

Das gleiche gilt in bezug auf den ungeschl agenen
Langsrand. Aullerdemist zu benerken, dal in D7 nicht
angegeben ist, welcher der beiden Langsrander der
Abdeckung mt dem Fensterrahnmen verbunden ist. In jedem
Fal | muf3 zum ndest einer im Anlieferungszustand der
Abdeckung streckbar sein, und D7, Spalte 3, Zeilen 25
bis 30, vermttelt weiterhin die Lehre, dall erst bei der
Ver | egung der Abdeckung auf die Dachfl ache die

| nnensei te des uberdeckenden Schenkel s einer Falte durch
das Strecken der Abdeckung mt der Kernschicht in

Kont akt gebracht wird. Wirden die Falten so verkl ebt
oder verpref3t, dal sie wasserdicht sind, wirde dies ein
O fnen der Falten und sonmit den Kontakt bei der Mntage
der Abdeckung ver hi ndern.

Aus di esen G unden offenbart D7 weder explizit noch
inplizit das letzte Merkmal des Anspruchs 1 des
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Streitpatents, d. h. es ist nicht zu entnehnen, dalR die
Fal ten durch die offenbarte Verkl ebung oder Deformation
des Langrands ohne weiteres wasserdi cht mtei nander

ver bunden sind. Der Cegenstand di eses Anspruchs i st
daher gegenuber Dokument D7 neu. Gegeniber den anderen,
von der Beschwerdef dhrerin erwdhnten Entgegenhal tungen
wur de di e Neuheit des CGegenstands nicht bestritten und
wird auch seitens der Kanmer anerkannt, so dal} sich

hi erzu wei tere Ausf Uhrungen ertbrigen

Erfinderi sche Tatigkeit

1785.D

Ausgehend von D7 ist die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine plastisch verfornbare, gefaltete
Abdeckung zu schaffen, aus der keine Kapillarflissigkeit
in den Raum unterhal b der Abdeckung austreten kann.

Die in der Beschreibung des Streitpatents erwdhnte

Ent gegenhal tung D1, Figur 2, zeigt den Ublichen Ei nbau
von bekannt en Abdeckungen an ei nem Dach. Der obere
Langsrand ei ner Abdeckung wird mt der amunteren Tei

ei nes Fensterrahnens angeordneten Ei ndeckschi ene
zusammengef al zt, so dalR ei ne hakenf drm ge Verbi ndung
entsteht. D e Abdeckung ist dort allerdings nicht

gefal tet oder weist nur vonei nander beabst andet
angeordnete Falten auf, so dalR die dem Streit patent
zugr undel i egende Aufgabe nicht auftritt. Der Fachman hat
deshal b kei nen Grund, das Dokunent in Betracht zu

zi ehen. Ferner dient das aus D1 bekannte Zusanmenfal zen
bzw. Unrbordel n eines Rands | ediglich zur Verbi ndung der
Abdeckung mit dem Fensterrahnen, jedoch nicht zu einer
wasser di chten Ver bi ndung, so dalR der vor der vorstehend
genannt en Auf gabe stehende Fachmann ni cht auf das

Urbor del n ei nes Rands al s Lésung di eser Auf gabe

hi ngel enkt wird. Aul3erdem erfol gt das Zusanmenfal zen
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gemall D1 bei m Ei nbau der Abdeckung, so dalR der Fachmann

kei ne Anregung erhalt, eine wasserdichte Verbindung der

Fal ten ei nes Rands wahrend der Herstellung der Abdeckung
vor zusehen.

Aus densel ben G unden kann di e Ent gegenhal tung D10 ni cht
zum Gegenst and des Anspruchs 1 fiuhren, da sie eine

i denti sche hakenf orm ge Verbi ndung of fenbart, diesma
jedoch mt einer gewellten, somt nicht gefalteten
Abdeckung und ferner einem zur Befestigung des

Fal zber ei chs vorgesehenen, plastisch verfornbaren und
kl ebri gen Kunststoffstreifen, der erst beimEi nbau auf
dem oberen Rand der Abdeckung und vor der Unbérdel ung
gel egt wird. Nach der Unbdrdel ung dringt das

Kunststof fmateri al durch Zusammenpressen des
ungebdr del t en Randes der Abdeckung und der

Ei ndeckschiene in die Wl len der Abdeckung ein. Eine
Wasserdi chti gkeit dieses Fal zberei chs bzw. di eses Rands
der Abdeckung ist in D10 nicht explizit erwadhnt, da der
Zweck dieses Streifens ist, eine stabile Verbindung

zwi schen dem Rand der Abdeckung und der Ei ndeckschi ene
zu schaffen, umjede flatternde Bewegung zu verhi ndern
Wir de der Fachmann daran denken, dall mt diesem Streifen
ei ne abdi cht ende Verbi ndung erreicht wird, wirde er
dennoch durch di e Konbination von D7 mt D10 nicht zu
der beanspruchten LOosung des Streitpatents gel angen, da
D10 kei ne Anregung auf eine Abdi chtung der Wellen bzw
der Falten ohne Zusammenpressen des Fal zberei ches gi bt,
sow e auf ei ne Abdichtung der Falten wahrend der

Her stel | ung der Abdeckung.

Der anderen, i m Beschwerdeverfahren erwdhnten

Ent gegenhal tung D8 (FR-A-1 599 240), die nicht nehr in
der nundlichen Verhandl ung vor der Kammer zitiert wrde,
si nd Anregungen, die zur beanspruchten Ldsung fuhren



10.

- 12 - T 1015/ 99

konnen, ebenfalls nicht zu ent nehnen.

Der Cegenstand des Anspruchs 1 beruht somt auf einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU

Das gleiche gilt fur die unabhangi gen Anspriche 8 und
10, die jeweils das Verfahren zur Herstellung einer
Abdeckung nach u. a. Anspruch 1 und eine Vorrichtung zur
Dur chf ihrung di eses Verfahrens betreffen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

A. Counillon C. T. WIlson

1785.D



