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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 14. Mai 1981
durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und die Rich-
ter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch und Dr. Hesse

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom
20. November 1978 wird auf Kosten
der Klidgerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 12. Juli 1968 ange-
meldeten Patents 1 784 161 (Streitpatents), das eine First-
oder Gratabdeckung betrifft. Patentanspruch 1 lautet:

"First- oder Gratabdeckung fir mit Dacheindeckungs-
platten eingedeckte Ddcher, bestehend aus an der
Dachkonstruktion befestigten, den oberen Abschlus8
des Firstes oder Grates bildenden Abdeckkappen
sowie aus zwischen diesen und den Dacheindeckungs-~
platten angeordneten Dichtungsstreifen, die mit
ihren Rindern auf den dem First oder Grat zugekehr-
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ten Rdndern der Dacheindeckungsplatten aufliegen,
dadurch gekennzeichnet, daf die Dichtungsstreifen
aus einem biegsamen Trdger (1) sowie aus einem an
dessen Unterseite angeordneten zusammendriickbaren
Dichtungskdrper (2) bestehen, der sich an die Ober-
seite der darunter liegenden Dacheindeckungsplatten
(8) anschmiegt."”

Wegen der Patentanspriiche 2 bis 9 wird auf die Streit-

patentschrift Bezug genommen.

Die Kl&gerin hat geltend gemacht, der Erfindung nach

dem Streitpatent fehlten die Neuheit und die Erfindungshodhe.

Sie hat auBerdem eine offenkundige Vorbenutzung behauptet.

Die Kldgerin hat beantragt,

das Streitpatent filir nichtig zu erklé&ren.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage

abgewiesen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kldgerin ihren Klage-

antrag weiter. Sie bestreitet die Neuheit der Erfindung

nach dem Streitpatent nicht mehr, verneint aber deren tech-
nischen Fortschritt und deren Erfindungshdhe.

i
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Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung der Berufung.
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Professor Dr. Klopfer, Bempflingen, hat als gericht-
licher Sachverstidndiger ein schriftliches Gutachten erstat-
tet, das er in der miindlichen Verhandlung erldutert und
ergdnzt hat.

Entscheidungsgriinde

Die Berufung bleibt ohne Erfolg.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine First- oder Grat-
abdeckung fiir mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte D&cher.

Die Streitpatentschrift schildert die Nachteile einer
bekannten Abdeckung dieser Art dahin, das8 fiir die verschie-
denen Formen von Dacheindeckungsplatten verschieden ausge-
bildete Dichtungsstreifen vorridtig gehalten werden muSten
und daB8 eine genaue Anpassung der Rdnder dieser Dichtungs-
streifen an die Oberseiten der Dacheindeckungsplatten bei
einer Verwendung des Dichtungsstreifens als Gratabdichtung
problematisch sei, da die Aufstandsfl&dche fiir die Rénder der
Dichtungsstreifen im Bereich der Grate nicht nur von der
Form der Dacheindeckungsplatten, sondern auch noch von der
Dachneigung abhédngig sei.

2. Als Aufgabe der Erfindung nennt die Streitpatent-
schrift, eine First- oder Gratabdeckung der in Frage stehen-



den Art so auszubilden, daB8 sie bei den verschiedensten
Dacheindeckungsplatten sowie bei den verschiedensten Dach-
neigungen universell verwendbar ist. Aus den in der Streit-
patentschrift aufgefiihrten Nachteilen der bekannten First-
oder Gratabdeckung und der Vorteile der vorgeschlagenen
Losung ergibt sich weiter, daB die angestrebte Abdeckung
einfach und wirtschaftlich hergestellt und verlegt werden
soll.

Diese Aufgabe soll nach dem Patentanspruch 1 des Streit-
patents durch die Kombination der folgenden Merkmale geldst

werden:

First- oder Gratabdeckung fiir mit Dacheindeckungsplatten
eingedeckte Dédcher, bestehend aus
1. Abdeckkappen, die

a) an der Dachkonstruktion befestigt sind,

b) den oberen AbschluB des Firstes oder Grates
bilden.

2. Dichtungsstreifen, die

a) zwischen den Abdeckkappen und den Dachein-

deckungsplatten angeordnet sind,

b) mit ihren Rdndern auf den dem First oder
Grat zugekehrten Rdndern der Dacheindeckungs-

platten liegen,
c) aus einem biegsamen Trdger und

d) aus einem an dessen Unterseite angeordneten
Dichtungskdrper bestehen, der



aa) zusammendrickbar ist,

bb) sich an die Oberseite der darunter
liegenden Dacheindeckungsplatten schmiegt.

II.

Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents war am
Anmeldetag neu i.S. von § 2 PatG 1968. In keiner der vor-
verdffentlichten Entgegenhaltungen ist eine First- oder
Gratabdeckung fir mit Dacheindeckungsplatten eingedeckte'
Ddcher mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents offenbart.

1. Die als Dachfugenabdeckungsk&rper vorzugsweise flir
die Firstabdeckung filir mit Dachsteinen, Dachziegeln oder
dhnlichem abgedeckten Ddcher bezeichneten l&dnglich ausge-
bildeten Abdeckkappen nach den Unterlagen des deutschen
Gebrauchsmusters 1 967 871 haben ein entlang einer oder

mehrerer Kanten abgewinkeltes oder bogenférmiges Profil.

Sie bestehen nicht aus einem biegsamen Material und besitzen
an ihrer Unterseite keinen zusammendriickbaren DichtungskOr-
per, der sich an die Dacheindeckungsplatten schmiegt. Sie
passen sich nicht von selbst der Form der Dacheindeckungs-
platten an. Fir jede Art von Oberfldche der Dacheindeckungs-
platten und jede Dachneigung miissen die DachfugenabdeckkOr-
per nach dieser Entgegenhaltung anders gestaltet sein.

Es sind nur die Merkmale des Oberbegriffs des an-
spruchs 1 des Streitpatents vorhanden.



2. Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 823 484

of fenbaren eine Vorrichtung zum Abdichten von Fugen oder Spal-
ten, insbesondere bei Bauwerken. Diese besteht aus einem Dicht-
streifen aus Schaumstoff, an dessen einer Seite eine Befesti~
gungsfolie angebracht ist. Nach einer anderen Ausfiihrungsform
kann die Befestigungsfolie auch beiderseits mit Dichtungsstrei-
fen versehen sein. Damit soll das technische Problem gel&st
werden, den Dichtstreifen mit Hilfe der Folie an dem betref-
fenden Bauteil anzunageln oder durch Umbdrdeln eine Befesti-

gung der Folie zu schaffen.

Die Verwendung der beschriebenen Vorrichtung zur First-
oder Gratabdeckung ist nicht offenbart. Diese Abdeckung kann
dafiir auch nicht verwendet werden, da sie nicht, wie die
vVorrichtung nach dem Streitpatent, nach 2zwei Seiten abdich-

ten kann.

3. Nach den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters

1 897 143 wird eine Dachfirstpfanne aus verzinktem Blech
geschiitzt, das nach der Beschreibung halbrund geformt und
durch Verstdrkungsrillen versteift ist. Nach einem Unteran-
spruch konnen an den Abdeckkappen Streifen von Walzblei
angebracht sein, die zwecks Dichtung des Spalts zwischen
den Abdeckkappen und den Dacheindeckungsplatten an die Ober-
fliche der Dachdeckungsplatten anzudriicken sind.

Gegenliber dem Streitpatent fehlt der biegsame Dich-
tungsstreifen mit dem zusammendriickbaren DichtungskOrper
(Merkmale 2 a - d4d).

4. Die in den Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters
1 782 931 offenbarte Erfindung betrifft einen Dachziegel, an
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deren Rdndern Schaumkunststoffstreifen - nach Anspruch 2 in

der Form von Klebestreifen - angebracht sind.

Bis auf das Merkmal 2 d, aa fehlen sé&mtliche ilibrigen
Merkmale des Streitpatents.

5. Die Prospekte "band-99" und "owaband 99", die vor

dem Anmeldetag verdffentlicht sein sollen, beschreiben ein
Fugenabdichtungsband aus gleichmdBig pordsem schwammartigen
Kunststoff, das nach Kneten und Pressen zum Dichten und

Fillen von Fugen an Bauwerken verwendbar ist.

Merkmale des Streitpatents sind nicht offenbart.

6. Die "Terostat-Information 36", die ebenfalls vor-~

verdffentlicht sein soll, beschreibt eine dauerplastische
Pichtungsschnur, die bei der Neuverlegung von Wellplatten
aller Art zu deren Abdichtung verwendbar ist.

Merkmale des Streitpatents sind nicht offenbart.

7. Die Erfindung nach der franzdsischen Patentschrift

1 293 103 betrifft eine "Abdeckung fiir Dehnungsfugen zwischen
Gebduden", die aus einem Uberlappungsband aus festem und
flexiblen oder festem und steifem Material sowie aus Mitteln
zur Befestigung des Uberlappungsbandes iliber der Dehnungsfuge
besteht, wobei die Befestigungsmittel auf der Unterseite des
Bandes im Abstand voneinander angeordnet sind und im wesent-
lichen als Spreizklammern wirken. Bei einigen Ausfiihrungsfor-
men ist das Uberlappungsband mit versteifenden Wangen ver-
sehen. Durch Aufkleben von nachgiebigen Bdndern, z.B. aus



einem expandierten oder geschdumten Kunststoff kann auch
eine seitliche Abdichtung des AuBeren gegen die Fuge erreicht
werden.

Abgesehen von der anderen Verwendung dieser Vorrichtung
offenbart diese Entgegenhaltung lediglich das Merkmal 2 4, aa
des Streitpatents.

IIT.

Die Lehre nach dem Anspruch 1 des Streitpatents hat
gegeniiber dem Stand der Technik einen technischen Fortschritt
gebracht.

Zum Vergleich kdnnen von den Entgegenhaltungen nur die
Unterlagen der deutschen Gebrauchsmuster 1 967 871 und
1 897 143 herangezogen werden. In allen ilibrigen sind keine
First- oder Gratabdeckungen beschrieben; die dort offenbarten
Vorrichtungen sind fiir eine solche Verwendung auch nicht
geeignet.

1. Gegeniiber den Abdeckkappen nach den Unterlagen des
deutschen Gebrauchsmusters 1 967 871 bietet die Abdeckung
nach dem Streitpatent den Vorteil, da sich der Dichtungs-
streifen von selbst jeder Form der Oberseite der Dachein-
deckungsplatten anpaBt, wenn er von der Abdeckkappe mit
leichtem Druck angepreB8t wird. Diese Anpassungsfédhigkeit
wird durch das biegsame Material des Dichtungsstreifens
und durch die Zusammendriickbarkeit des Dichtungskodrpers
erreicht. Dadurch wird auch ein hoherer Grad an Dichtung

erzielt als mit der aus verhdltnismdBig steifem Material
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bestehenden starren Abdeckkappe nach der Entgegenhaltung.
Diese muB8 fiir jede Art von Oberflidche der Dacheindeckungs-
platte und jede Dachneigung anders gestaltet werden.

2. Gegeniiber der Vorrichtung des deutschen Gebrauchs-
musters 1 897 143 zeichnet sich die nach dem Streitpatent
bereits durch die erhebliche Kostenersparnis beim Material
und bei der Herstellung sowie durch die infolge einfacherer
Montage bedingte Zeit~ und Arbeitsersparnis aus, die sich
damit ebenfalls kostensparend auswirkt.

Iv.

Die Kligerin hat den erkennenden Senat nicht davon
zu iberzeugen vermocht, daB sich die technische Lehre des
Anspruchs 1 des Streitpatents fir den Durchschnittsfach-
mann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik er-
geben hat, dieser somit keine erfinderische Leistung
zugrunde liegt.

Als Durchschnittsfachmann ist hier nach den iiberzeu-
genden Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen, mit
denen die Parteien tlibereinstimmen, ein Bautechniker anzu-
sehen, der Erfahrungen in der Herstellung von Baustoffen
und -zubehSr besaB.

1. Die in den Prospekten "band-99", "owaband 99"
und "Abdichtung von Wellplatten" beschriebenen Dichtungs-
bidnder (-schniire) gaben dem Fachmann keine Anregung in
Richtung der IOSsung der technischen Probleme, die mit der
Abdeckung von Firsten und Graten verbunden sind. Bei diesen
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handelt es sich um ganz spezielle Fugen, ndmlich um Zwi-
schenrdume, die durch die eigenartige Gestaltung des Fugen-
hohlraums und durch eine auBergewdhnliche Breitenschwankung
gekennzeichnet sind, wie der gerichtliche Sachverstdndige
fiir den Senat ilberzeugend dargelegt hat. Die angeblich vor-
beschriebenen Dichtungsbdnder mégen bei der Verlegung grof-
formatiger Platten, wie es Wellplatten sind, als Dichtung
verwendbar sein. Als Abdeckung von Firsten und Graten kOn-
nen sie aber nicht einmal in Betracht gezogen werden. Sie
lagen auBerhalb des technischen Bereichs, den der Fachmann

bei der Aufgabe des Streitpatents in Betracht gezogen hat.

Aus dem gleichen Gesichtspunkt ist es zu verneinen,
daB der durch das Gebrauchsmuster 1 782 931 geschiitzte
Dachziegel mit Schaumstoffdichtungsstreifen eine Anregung
fiir die Ausgestaltung einer First- oder Gratabdeckung

gegeben hat.

Auch der franzdsischen Patentschrift 1 293 103 konnte
der Fachmann keinen Hinweis darauf entnehmen, wie man Fugen
am FuBe von Firsten und Graten plattengedeckter Dicher ab-
dichten kann. Dieses Patent befaBt sich in seinem Kern mit
der Befestigung (Verankerung) einer relativ steifen Abdeck-
platte, die liber einen Bauwerksspalt gelegt wird und nur
ganz geringe Verformungen zul&dB8t. Unter Beriicksichtigung der
weiteren Ausfiihrungsbeispiele, die eine Abdichtung an den
fiir diesen Zweck besonders ausgebildeten Rindern des Profils
vorsehen, kommt man zu keinem anderen Ergebnis. Der Schwer-
punkt des franzdsischen Patents ist die (optische) Abdeckung
einer Fuge, beim Streitpatent hingegen die Dichtungsfunktion
am First oder Grat eines Daches.
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Der in den Unterlagen des Gebrauchsmusters 1 967 871
beschriebene Dachfugenabdeckkdrper, vorzugsweise fiir die
Firstabdeckung von mit Dachsteinen und dhnlichem gedeckten
Dachern wird zwar, wie der Dichtungsstreifen nach dem Streit-
patent, nach den Dachdeckungsplatten und vor den Abdeckkap-
pen verlegt. Die zu dichtenden Zwischenr&dume unregelmidBiger
Gestalt sollen durch eine Profilierung oder eine Prdgung
eines starren Korpers, der sich dadurch dem einen Rand des
Zwischenraums mit groBer Genauigkeit anpaBt, abgedichtet
werden. Der oben liegende Rand der Fuée, welcher dem unteren
Rand der Abdeckkappen entspricht, wird nicht gedichtet. Hier
kann kein Wasser eindringen, weil der Dachfugenabdeckkdrper
sich nach oben fortsetzt. Einen Hinweis darauf, durch einen
kompressiblen Werkstoff, der selbsttdtig den Fugenspalt
komplett ausfiillt, die notwendige Dichtigkeit und in Verbin-
dung mit einem biegsamen Trdger eine Verwendbarkeit fiir die
von Fall zu Fall verschiedenen Zwischenr&dume an Firsten und
Graten zu erzielen, konnte der Fachmann den Unterlagen des
Gebrauchsmusters aber nicht entnehmen. Vielmehr wurde dieser
durch die Lehre dieses Gebrauchsmusters von einer Ldsung,
wie sie das Streitpatent vorschlégt, abgelenkt.

Ebensowenig brachten die Unterlagen des Gebrauchs-
musters 1 823 484 den Fachmann auf den Gedanken, diese fir
die Abdichtung von Bauwerksfugen und =-spalten bestimmte
und dafiir auch nur geeignete Vorrichtung zu einer First-
oder Gratabdeckung nach dem Streitpatent umzugestalten.
Der Fachmann hdtte dazu zundchst der bereits fernliegenden
Anrequng fiir diese andere Verwendung bedurft, er hédtte
dann die vorbeschriebene einseitige Fugenabdichtung zwei-
seitig dichtend ausbilden und dem Dichtstreifen wesentlich
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grbBere Abmessungen geben miissen. Nach den Ausfihrungen
des gerichtlichen Sachverstdndigen, die den Senat iiberzeu-
gen, waren diese Schritte insgesamt durch die Unterlagen
des Gebrauchsmusters nicht nahegelegt. Der Durchschnitts-
fachmann widre nicht auf den Gedanken gekommen, diese Vor-
richtung zur Abdeckung und Dichtung des Zwischenraums an

Firsten oder Graten zu verwenden.

SchlieBlich lag es nicht nahe, die durch das Gebrauchs-
muster 1 897 143 geschiitzte Dachfirstpfanne aus verzinktem
Stahlblech mit zur Dichtung angebrachten Walzbleistreifen
in einen biegsamen Dichtungsstreifen mit zusammendriickbarem
DichtungskSrper umzugestalten, der als besonderer Teil
unter den iliblichen keramischen Abdeckkappen befestigt wird.
Dem vorbekannten Gegenstand liegt eine andere Aufgabe zu-

grunde und dessen LOsung geht technisch einen ganz anderen

Weg.

2. Auch die Betrachtung des Standes der Technik in sei-
ner Gesamtheit l&B8t nicht erkennen, daB die Ldsung nach An-
spruch 1 des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt war.

a) Mit dem Dichtungsstreifen des Streitpatents werden
von Fall zu Fall verschiedene Zwischenrdume, und zwar auf
beiden Seiten des Firstes oder Grates abgedichtet. Alle im
Bauwesen iiblichen MaBSnahmen fiir die SchlieBung oder Abdeckung
von Bauwerksfugen, wie Schaumstoffstreifen, dauerelastische
Fugenmassen, dauerplastische Fugenmassen, Abdeckprofile usw.
sind auf den Zwischenraum am FuBe von Firsten und Graten
plattengedeckter Ddcher nicht anwendbar, weil sie dort ent-

weder nicht einzubauen sind oder nicht dauerhaft dichten.
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b) Das Decken von bichern mit platten8hnlichen Teilen
ist eine sehr alte Bauweise. Das Problem einer unter den
schwierigen Arbeitsbedingungen eines geneigten Daches leicht
ausfiihrbaren, aber dennoch dauerhaften und kostenglinstigen
Dichtung am Ubergang von den Dachdeckungsplatten der Dach-
flichen zu den Abdeckkappen der Firste und Grate besteht,
seit es diese Bauweise gibt. Bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges ist praktisch ausschlieflich kalk- oder zement-
gebundener MOrtel zum SchlieBSen der Fuge zwischen Dach-
deckungsplatten und Abdeckkappen benutzt worden. Auch heute
noch werden Ddcher, die mit kleinformatigen Platten wie
Dachziegeln und Betondachsteinen gedeckt werden, an den
Firsten und Graten bei weitem am hdufigsten mit Mdrtel
gedichtet. DaB die erfindungsgemédBe Dichtung erst 1968
angemeldet wurde, obwohl ein Bediirfnis nach einer Abdich-
tung, welche die bekannten Nachteile der Morteldichtung
vermeidet, bestand, ist bereits ein Anzeichen fiir vor-

handene Erfindungshdhe.

Das wird unterstilitzt durch den bereits vom Bundes-
patentgericht herangezogenen Umstand, daf zwischen der
Vertffentlichung der Unterlagen des deutschen Gebrauchs-
musters 1 823 484 (Dichtstreifen mit Befestigungsfolie)
und der Anmeldung des deutschen Gebrauchsmusters 1 967 871
(Dachfugenabdeckkdrper) ein Zeitraum von sieben Jahren ver-
gangen war, ohne daf man eine befriedigende LOsung bei
den First- und Gratabdeckungsvorrichtungen gefunden hatte.

c) Bei der Beurteilung der erfinderischen Leistung
muB berilicksichtigt werden, daB das Streitpatent entgegen
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der Ansicht der Kldgerin ein Kombinationspatent ist, bei
dem eine Betrachtung der Einzelmerkmale, wie sie die Kl&-
gerin anstellt, rechtlich unzuldssig ist, da dies zu einem
unrichtigen Ergebnis flihren muB8. Die Erfindung spiegelt
sich in der Kombination wieder, die patentrechtlich ein
selbstdndiges Ganzes ist und den Gegenstand des Patents
darstellt. Zur Bewertung der ErfindungshShe ist auf das
zugrunde liegende und mit der Erfindung zu l8sende techni-
sche Problem zuriickzugehen. Es ist hier die Ausbildung
einer First- oder Gratabdeckung derart, daB diese bei den
verschiedensten Dacheindeckungsplatten und bei den ver-
schiedensten Dachneigungen und den von Fall zu Fall ver-
schiedenen Zwischenrdumen am First oder Grat verwendbar
sowie einfach und wirtschaftlich herzustellen und 2zu ver-
legen ist. Dem Stand der Technik ist bereits eine solche
Zielsetzung nicht zu entnehmen. In ihm war aber auch kein
dieser Zielrichtung entsprechender LOsungsvorschlag ange-
regt oder gar nahegelegt gewesen. Das Wesentliche nach dem
Streitpatent ist das vorteilhafte Zusammenwirken sd@mtlicher
Lésungsmerkmale, das 2zu einer First- oder Gratabdeckung
gefiihrt hat, die vielseitig verwendbar und dennoch konstruk-
tiv einfach, kostenglinstig und einfach herzustellen sowie
einfach, schnell und kostensparend und gleichwohl dichtend
zu verlegen ist. Die Kl&dgerin hat nicht nachgewiesen, daB
der Fachmann diesen Vorschlag aufgrund seines Wissens und
Konnens aus dem Stand der Technik herleiten konnte. Ihrer
Meinung, daB die Zusammenfiigung der Lehren der Gebrauchs-
muster 1 967 871 und 1 823 484 unter Hinzunahme des "owa-
Bandes" die Lehre des Streitpatents ergdbe, liegt die pa-
tentrechtlich hier nicht vertretbare Betrachtung unter dem

Gesichtspunkt der Aggregation zugrunde. Die Anregungen aus
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dem Stand der Technik sind als Ganzes zu beriicksichtigen,
Sie sind aber nur dann beachtlich, wenn sie darin miinden,
daf sie die geschiitzte Lehre dem Fachmann am Anmeldetag
nahelegten. Das war hier nicht der Fall. Vielmehr fiihrte
der Stand der Technik insgesamt an den Problemen, die bei
einer First- oder Gratabdeckung bestehen, vorbei, so dag
die L&sung nach dem Streitpatent nicht nahegelegt war.

V.

Die Unteranspriiche stellen nach den glaubhaften Aus-
fithrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen keine platten
Selbstverstidndlichkeiten dar, sondern sind zweckvolle Aus-
gestaltungen des Gegenstands des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents. Sie behalten daher mit diesem ihren Bestand.



VI.

Die Zurilickweisung der Berufung hat die Kostenbelastung
der Kldgerin nach § 110 Abs. 3 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO zur
Folge.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Windisch Hesse
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