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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 27. Januar 1998 durch den Vorsit-
zenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,

Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. BrofB und Scharen

fir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtig-
keitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 17. No-

vember 1994 wird auf Kosten des Beklagten zurlickgewie-

sen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

I. Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am

20. Juni 1990 unter Inanspruchnahme der Unionsprioritadt der

Voranmeldung in der Bundesrepublik Deutschland vom 22. Juni
1989 angemeldeten, erstreckten DD-Patents 295 406 (Streit-

patents),

das ein "Dach bzw. Dachelement fir Flachd&cher"

betrifft und 20 Patentanspriiche umfaBt. Die Patentansprii-

che 1 und 11 lauten wie folgt:

lll.

11.

Dach fiir Bungalows oder &dhnliche Bauwerke mit auf
der Dachfldche nebeneinander angeordneten, vor-
zugsweise aufgeklebten Dammplatten aus einem Damm-
stoff, auf denen eine aus sich Uberdeckenden Dich-
tungsbahnen bestehende Abdichtung aufgebracht ist,
dadurch gekennzeichnet,

daB auf der Abdichtung (12; 22) der Dammplatten
(11, 112', 11'* ...; 21, 21', 21''" ...) eine Hart-
bedachung aufgeschweift ist.

Dachelement zur Erstellung von Flachdachern,
dadurch gekennzeichnet,

daB auf einer rechteckig ausgebildeten, auf einer
Dachdecke befestigbaren Dammplatte (72) aus einem
Schaumkunststoff, insbesondere einem extrudierten
Hartschaum, aus Schaumglas, aus Holz oder einem
dhnlichen Werkstoff eine aus einer oder mehreren
Dichtungsbahnen (75) bestehende Abdichtung (73)
aufgebracht und auf dieser eine Hartbedachung (81)

aufgeschweifBt ist."”

Wegen der auf Patentanspruch 1 unmittelbar oder mit-

telbar riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 10 sowie der auf

Patentanspruch 11 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen
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Patentanspriiche 12 bis 20 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

IT. Die Kladgerin hat unter Hinweis auf verschiedene
Vorveroffentlichungen Nichtigkeitsklage erhoben, weil der
Gegenstand des Streitpatents neuheitsschadlich vorweggenom-

men, jedenfalls aber durch diese nahegelegt sei.

Das Bundespatentgericht hat der Nichtigkeitsklage
stattgegeben und mit dem angefochtenen Urteil das Streitpa-

tent vollen Umfanges fiir nichtig erklart.

Der Beklagte begehrt mit der Berufung,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzudndern und die
Patentnichtigkeitsklage abzuweisen; hilfsweise vertei-
digt er Patentanspruch 1 des Streitpatents mit der
MaBgabe, daB in Patentanspruch 1 im kennzeichnenden
Teil vor dem Wort "Abdichtung" eingefiigt wird "unmit-
telbar auf den Dammplatten aufliegenden". Ferner regt
er an, gegebenenfalls von Amts wegen klarstellend in
Patentanspruch 1 einzufiigen, daB dessen Gegenstand

"ohne Dachstuhl"” zur Ausfiihrung kommen soll.

Die Kldgerin tritt der Berufung entgegen und beantragt

deren Zuriickweisung.

Der Senat hat Herrn Prof. (em.) Dipl.-Ing. Heinrich
Triimper, Lehrstuhl fiir Technische Geb&dudeausriistung an der
Universitdt Dortmund (Fakultdt Bauwesen), zum gerichtlichen
Sachverstandigen bestellt. Der Sachverstadndige hat ein
schriftliches Gutachten erstellt und dieses in der miindli-

chen Verhandlung vor dem Senat erlautert.



Entscheidungsgriinde:

I. 1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein
Dach fiir Bungalows oder &hnliche Bauwerke sowie ein Dach-
element fiir Flachddcher. Die Beschreibung gibt an (Ab-
schnitt "Charakteristik des bekannten Standes der Tech-
nik"), D&cher dieser Art seien mit einer Innenentwdsserung
in Form von mehreren in der Dachfldche angeordneten Entwéds-
serungsschédchten ausgestattet, denen das Niederschlagswas-
ser durch eine V-formige Verlegung der Gefdlleddmmplatten
zugefiihrt werde. Eine Attika am Rande des Dachs vermeide
ein unkontrolliertes AbstrOmen des Niederschlagswassers.
Die geringe Dachneigung fithre zu einer hohen mechanischen
Beanspruchung bei wechselnden Wetterverhdltnissen und dies
meist nach kurzer Zeit zu Undichtigkeiten. Auch konne die

Abdichtung durch Pflanzenbewuchs leicht beschadigt werden.

2. Vor diesem Hintergrund mochte das Streitpatent ein
gering geneigtes Dach und ein Dachelement zur Verfiigung
stellen, die die Vorteile eines Steildachs bieten, vor al-
lem ein Eindringen von Niederschlagswasser vermeiden, gegen
Sonneneinstrahlung, Temperaturschwankungen und Pflanzenbe-
wuchs wenig empfindlich sind und auBerdem wirtschaftlich
und ohne technische Schwierigkeiten hergestellt werden kon-
nen.

3. Die LOsung sieht das Streitpatent gemdB Patentan-
spruch 1 in einem Dach fiir Bungalows oder &dhnliche Bauwerke
mit folgenden Merkmalen:

1. Das Dach besteht aus Dammplatten aus einem Damm-
stoff;



1.1 diese sind auf der Dachfldche nebeneinander ange-

ordnet [und vorzugsweise aufgeklebt];

auf den D&mmplatten ist eine Abdichtung aufge-

bracht;

diese besteht aus sich iiberdeckenden Dichtungsbah-

nen;

auf der Abdichtung der Dammplatten ist eine Hart-

bedachung aufgeschweifBit.

Patentanspruch 11 lehrt ein Dachelement zur Erstellung

von Flachddchern. Bei diesem ist

3.

II.

auf einer Dammplatte, die

rechteckig ausgebildet ist und die

auf einer Dachdecke befestigt werden kann und
aus einem Schaumkunststoff (wie einem extrudier-
ten Hartschaum), aus Schaumglas, aus Holz oder
einem dhnlichen Werkstoff besteht,

eine Abdichtung aufgebracht;

diese besteht aus einer oder mehreren Dichtungs-

bahnen;

auf ihr ist eine Hartbedachung aufgeschweifBit.

Der Senat ist nach dem Verlauf der mindlichen Ver-

handlung, aufgrund der eingehenden schriftlichen und miind-



lichen Darlegungen der Parteien und aufgrund der eingehen-
den Erorterungen mit dem gerichtlichen Sachverstadndigen in
der miindlichen Verhandlung wie auch aufgrund von dessen
schriftlichem Gutachten davon iiberzeugt, daB der Gegenstand
von Patentanspruch 1 des Streitpatents dem Fachmann nahege-
legt war. Patentanspruch 1 des Streitpatents geht von einem
bekannten Dachaufbau fir Bungalows oder &hnliche Bauwerke
aus, ohne den zugrunde gelegten Stand der Technik mitzutei-
len, und nimmt dann in Anspruch, erstmals auf die Abdich-
tung der Dammplatten eine Hartbedachung aufzuschweifBen. Der
von Patentanspruch 1 des Streitpatents als im Stand der
Technik bekannt vorausgesetzte Dachaufbau ergibt sich aus
der in der miindlichen Verhandlung erdrterten Anlage W 4
"Styropor-Gefdlledach-System fiir nicht durchliiftete Flach-
ddcher", Ausgabe 05/1988 des IVH sowie aus den ebenfalls in
der miindlichen Verhandlung erdrterten Richtlinien fiir die
Planung und Ausfiihrung von Dachern mit Abdichtungen

- Flachdachrichtlinien - (Anl. W 15, Ausgabe Januar 1982,
Nachdruck 1985 - Fachschrift des Dachdeckerhandwerks, dort
S. 7).

Die beanspruchte Lehre erschopft sich mithin darin,
die als nachteilig empfundene Kiesschiittung auf Flachda-
chern (Streitpatentschrift S. 2 "Charakteristik des bekann-
ten Standes der Technik", 2. Abs. Mitte) durch eine Hartbe-
dachung zu ersetzen. Hingegen lehrt Patentanspruch 1 nicht,
wie von der beklagten Seite schriftsdtzlich und in der
mindlichen Verhandlung geltend gemacht worden ist, gleich-
sam einen neuartigen und bahnbrechenden Dachaufbau fiir
Flachddcher. Vor allem folgt weder aus dem fir die pa-
tentrechtliche Beurteilung mafBgeblichen Patentanspruch 1

noch auch aus der Beschreibung der Patentschrift, dafB der



Patentinhaber eine technische Lehre fiir Liftungsprobleme,
Taupunkt und dergleichen mehr der Offentlichkeit zur Verfii-

gung stellt.

Im einzelnen ergibt sich auf der Grundlage der iber-
zeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstédndigen
und in weitgehender Ubereinstimmung mit denjenigen des Bun-
despatentgerichts im angefochtenen Urteil zur Uberzeugung

des Senats folgendes:

1. Als fiir die Beurteilung des technischen Sachver-
halts maBgeblicher Durchschnittsfachmann ist ein Ingenieur
mit bauphysikalischen Kenntnissen oder auch ein erfahrener
Dachdeckermeister anzusehen, der sich mit Neuerungen auf
seinem Fachgebiet beschdftigt und der in der Lage ist, ein-
schlagige Veroffentlichungen, zu denen auch Patentschriften
gehoren, verstdndig zu verfolgen. Auch ein hier in Betracht
zu ziehender Dachdeckermeister ist sich der besonderen Pro-
blematik des Aufbaus einer Flachdach-Abdeckung bewuBt. Er
ist auf Spezialkenntnisse angewiesen. Er verschafft sich,
wenn er iber Neuerungen und Fortentwicklungen nachdenkt,
gegebenenfalls die ihm fehlenden, vor allem bauphysikali-
schen Kenntnisse, bei entsprechenden Fachleuten mit Fach-
hochschul- oder HochschulabschluB. Keinesfalls kann als
Durchschnittsfachmann der herkdmmliche und lediglich hand-
werklich tdtige Dachdeckermeister oder gar, wie der Beklag-

te behauptet, der Dachdeckergeselle angesehen werden.

2. Dieser durchaus qualifizierte Fachmann entnimmt der
vorverdffentlichten Firmenschrift "Dadcher nach System Bilif-
fel - Verlegehinweise Biiffel-Schindel"”, Ausgabe 1976 der

Firma Werner Maret GmbH, Biiffelhaut Werk, ohne Schwierig-



keiten die Merkmale 1.1, 2, 2.1 und 3 von Patentanspruch 1
des Streitpatents. Die Vorveroffentlichung beschreibt die
Dacheindeckung mit Biffel-Schindeln. Sie geht auch auf das
Material, den Untergrund und spezielle Vorschriften sowie

Richtlinien ein.

Flir die Dacher nach dem System Biffel ergibt sich fol-
gender Aufbau, wie das Bundespatentgericht zu Recht ange-

nommen und der gerichtliche Sachverstidndige bestatigt hat:

Auf einem Untergrund, der stetig sein soll und aus
Platten oder Brettern bestehen muB3 (Dachfldche), ist
eine Abdichtung aufgebracht, die aus SchweiBbahnen be-
steht, die mit einer Uberlappung (Uberdeckung) aufge-
bracht werden. Die Uberlappungen werden mit einem
Brenner durch SchweiBlen geschlossen. Auf diese
SchweiBbahnen werden dann die Biiffel-Schindeln punkt-

weise aufgeschweilB3t.

Dieser Aufbau der Dadcher nach dem System Bliffel ergibt
sich aus der genannten Firmenschrift S. 7 Nr. 440, 441, 442
in Verbindung mit S. 5 Nr. 321 1. Abs.. Die vorbeschriebene
Bliffel-Schindel erfiillt, wie das Bundespatentgericht im an-
gefochtenen Urteil zu Recht angenommen hat, die Vorausset-
zungen von Merkmal 3 des Patentanspruchs 1 des Streitpa-
tents. Die Firmenschrift enth&dlt hierzu den Hinweis
(S. 13), daB die Biffel-Schindeln gemdB3 DIN 4102 Bl. 3 ge-
gen Flugfeuer und strahlende Warme ausreichend widerstands-
fahig seien; sie werden deshalb an dieser Stelle als "harte
Bedachung" bezeichnet. Entgegen der Ansicht des Beklagten
ist fiir die patentrechtliche Beurteilung v6llig unerheb-
lich, ob die Biiffel-Schindeln der DIN 4102 Bl. 3 tatsé&ch-
lich entsprechen; maBgeblich ist allein, daB sie in der

vorveroffentlichten Firmenschrift entsprechend bezeichnet



sind und der Fachmann diese Mitteilung als solche aufnehmen
kann. Und andererseits wird im Streitpatent (Anspruch 2 und
S. 4 Z. 9) ausdriicklich darauf hingewiesen, daf3 als patent-
gemdfl geeignete Hartbedachung insbesondere als bekannt vor-

ausgesetzte Bitumendachschindeln in Betracht kommen.

Im iibrigen hat der gerichtliche Sachverstadndige den
Senat in diesem Zusammenhang auch auf die Schrift des Deut-
schen Normenausschusses (DNA) "Begriffe und Begriffsbestim-
mungen aus dem Bauwesen", zusammengestellt und bearbeitet
von Frommhold, Berlin, Koln, Frankfurt a.M. 1963, hingewie-
sen. Diese weist unter "Dachdeckung, harte" eine Dachhaut
aus Ziegeln, Schiefer, Holzzement, Asbestbeton, Beton, Me-
tall, Glas und Dachpappe in vorgeschriebenen Ausfiithrungen
oder dhnlichen Stoffen aus. Auch diese Information ist pa-
tentrechtlich ausreichend, die Hartbedachung nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents als durch diese Vorverdffentli-

chungen bekannt zu bejahen.

3. Die Biliffel-Schindel kann entgegen der Ansicht des
Beklagten, wie das Bundespatentgericht im angefochtenen
Urteil zu Recht angenommen hat, fiir alle Dachneigungen
verwendet werden. Das Inhaltsverzeichnis der Vorverof-
fentlichung (S. 2 d. Firmenschrift) weist hierzu folgen-

des aus:

"Verlegung von Biiffel-Schindeln

- Allgemeines iiber Befestigung

- Gefalle von 20 bis 30 %

- Gefalle groBer als 30 %

- Sonderfdlle: Gefadlle von 0 bis 19 %

- Details von Dachdeckung."”



In den Bereich von 0 bis 19 % oder weniger als 20 %

fallen die im Streitpatent angesprochenen "geringen
Dachneigungen". Patentanspruch 4 des Streitpatents nennt
hierzu ausdriicklich eine Neigung von 3 bis 5°. Die Vorver-
Ooffentlichung spricht damit den Anwendungsbereich von Pa-

tentanspruch 1 des Streitpatents iibereinstimmend an.

Patentanspruch 1 des Streitpatents lehrt des weiteren,
daB die Hartbedachung auf der Abdichtung der Ddmmplatten
"aufgeschweifBt" wird. Dem Fachmann ist aufgrund seiner Er-
fahrung bewufB3t, daB es sich hierbei nicht um ein Verschwei-
Ben im herkdmmlichen Sinn handeln kann; denn dieses setzt
voraus, daB zwei Gegenstdnde durch Wdrme angeldst und an-
schlieBBend miteinander verbunden werden und dann gemeinsam
eine Einheit bilden. Das ist fiir ihn bei einer Hartbeda-
chung nicht vorstellbar. Der Fachmann wird daher in die
Lehre des Streitpatents auch eine solche Technik einbezie-
hen, bei der lediglich die Oberfldche der Abdichtung durch
Warmebehandlung derart angeldst wird, daB die Hartbedachung
darauf befestigt werden kann, was nach der Definition des
gerichtlichen Sachverstédndigen treffender als ein Aufkleben
zu bezeichnen ware. Ein in diesem weiten Sinne verstandenes
AufschweiBen nach der Lehre des Streitpatents schliefBit auch
die vorbekannte Technik des PunktschweiBens ein. Nach den
iberzeugenden Ausfithrungen des gerichtlichen Sachverstadndi-
gen wie auch des angefochtenen Urteils kann das Punkt-
schweiBen weder nach allgemein begrifflichen Uberlegungen
noch aufgrund besonderer Hinweise in der Patentschrift aus-
geklammert werden. Es geht hier in erster Linie um die me-
chanische Befestigung, die auch mit der Technik des Punkt-
schweiBBens erreicht werden kann. Auf ein vollfldchiges Ver-
schweiBen der Hartbedachung wird an keiner Stelle der Pa-
tentschrift abgestellt.



Ein punktweises AufschweifB3len beschreibt aber auch die
Firmenschrift Bliffel-Haut unter Nr. 442 "Eindeckung mit
Bliffel-Schindeln". Hiernach bedecken die Schindeln die gan-
ze Flache der SchweiBbahn und werden mit einer Sichtfléache
von 10 cm Breite "punktweise aufgeschweif3t". Der Fachmann
mag beim punktweisen AufschweifBen erkennen, daB er noch
weitere DichtungsmafBnahmen vornehmen muf3, damit beim Flach-
dach nicht Wasser in die tiefere Schicht unter der Hartbe-
dachung eindringen kann, dort stehenbleibt und etwa bei Mi-
nustemperaturen durch Eisbildung die Dichtungsschicht "an-
greift". Solche liegen aber im Rahmen des von ihm zu erwar-
tenden Leistungsvermdgens. Demgemdfl beschreibt die Streit-
patentschrift ebenfalls wie die Firmenschrift Biiffel-Haut
unter Nr. 442 die Kombination von punktweisem SchweifBen und
Kleben (hierzu Streitpatentschrift S. 4 2. Abs.).

4. Die Merkmale 1 und 1.1 des Patentanspruchs 1 sind
ebenfalls aus der Firmenschrift Biiffel-Haut bekannt, wie
das Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil zu Recht
angenommen hat. Diese verhdlt sich unter Nr. 325 (S. 5) da-
zu, daB zwischen der Dacheindeckung mit Biiffel-Schindeln
und dem Untergrund eine Warmeddmmplatte verlegt werden
kann. Das ist Teil der allgemeinen "Beschreibung des Unter-
grundes" unter Nr. 3, die nach dem Aufbau der Firmenschrift
grundsatzlich fiir alle unter der folgenden Nr. 4 "Dachein-
deckung mit Bliffel-Schindeln" behandelten Dachformen gilt,
mithin insbesondere auch fiir die unter Nr. 44 behandelten
"Sonderfalle: Gefidlle zwischen 0 und 19 %" gelten. Der
Fachmann hat, wie der gerichtliche Sachverstdndige besta-
tigt hat, keine Veranlassung, dies anders zu sehen. Unter
Nr. 4412 werden sogar ausdriicklich insbesondere Strohplat-
ten erwdhnt, die nach den Darlegungen des gerichtlichen

Sachverstandigen als Dammplatten im Sinne des Streitpatents
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anzusehen sind. Damit sind m&gliche andere Dammplatten fiir
die Dachdeckung mit "Biiffel-Schindeln" nicht ausgeschlos-
sen. Und andererseits ist aus der Nr. 325 entgegen der Dar-
stellung des Beklagten nicht zu entnehmen, daB Strohplatten
bei Verwendung von Bitumen-Schindeln nicht als Damm-Mate-
rial oder nicht in der patentgemdBen Kombination verwendet
werden diirften. Unter Nr. 325 ist insoweit lediglich ge-
sagt, daB Strohplatten nicht als tragende Unterlage fiir
nichttragende Warmeddmmplatten aus anderem Material geeig-

net sind.

Der Umstand, daB in der Uberschrift zu Teilnummer 325
von "nichttragenden" Warmedammplatten gesprochen wird, &n-
dert an der patentrechtlichen Beurteilung nichts; denn der
Fachmann ist ohne weiteres in der Lage, entsprechend den
Anforderungen vor Ort nichttragende durch tragende Warme-
dammplatten zu ersetzen, soweit dies der Aufbau des Flach-
dachs erfordert. Abgesehen davon enthdlt Patentanspruch 1
des Streitpatents keinen Hinweis darauf, daB die Dammplat-
ten tragend sein miissen. Der Fachmann kann das lediglich
als eine mogliche Ausfiihrungsform aus Ausfiihrungsbeispiel

und Patentanspruch 5 entnehmen.

5. Patentanspruch 1 des Streitpatents verwendet diesen
bekannten Dachaufbau fiir Bungalows oder &hnliche Bauwerke.
Die Gebdude werden insgesamt mit dieser Dacheindeckung
iiberdeckt. Nach der vorbekannten Firmenschrift handelt es
sich demgegeniiber bei den S. 7 unter Nr. 440 beschriebenen
Dachpartien mit Gef&dllen zwischen 0 und 19 % um Sonderfédlle
bei gegliederten Dachfldchen. Bei diesen hat nur ein klei-
nerer Teil der Dachfldche dieses Gefdlle und die Oberfla-
chenbeschichtung soll aus &dsthetischen Griinden nicht ge-

wechselt werden.



Im Hinblick auf die vorstehenden Erwdgungen ist die
Neuheit von Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht ohne
weiteres nachgewiesen. Das Bundespatentgericht ist davon
ausgegangen, daB die kleineren Fl&dchen entsprechend Nr. 440
der Firmenschrift Biiffel-Haut einen Unterschied zum Gesamt-
dach fir Bungalows oder &dhnliche Bauwerke aufweisen mdgen,
wobei es aber noch n&dherer Erdrterung bediirftig ware, ob
die Formulierung "&hnliche Bauwerke" in Patentanspruch 1
des Streitpatents nicht auch kleinere Dachfldchen &dhnlich
den in der Vorverdffentlichung beschriebenen Sonderfdllen
bei gegliederten Dachfldchen meinen kénnte. Die Frage be-
darf vorliegend keiner Entscheidung, weil jedenfalls bei
der beschriebenen Ausgangslage es fiir den Fachmann keine
Schwierigkeiten bereitet, eine ihm von kleineren Dachfl&d-
chen bekannte Technik auf groBere zu iibertragen, zumal mit
den "dhnlichen Bauwerken" nach Patentanspruch 1 des Streit-
patents durchaus auch kleinere und den Abmessungen geglie-
derter Dachfldchen entsprechende gemeint sein kénnen. Der
Senat ist sonach der Uberzeugung, daB Patentanspruch 1 des
Streitpatents keinerlei erfinderischen Gehalt hat, weil

sein Gegenstand dem Fachmann nahegelegt war.

6. Ergédnzend sei noch auf folgendes hingewiesen:

Die Frage um die Ausfihrung von D&achern als Warm- oder
Kaltdach, die von der beklagten Seite ebenfalls immer wie-
der in die Diskussion gebracht wurde, mag dahinstehen. Der
gerichtliche Sachverstdndige hat darauf hingewiesen, daf
diese Begriffe obsolet sind. Jedenfalls steht aufgrund der
vorstehenden Erwdgungen zum bekannten Stand der Technik
(vor 1.) fest, daB der Schichtaufbau nach Patentanspruch 1

des Streitpatents dem im Stand der Technik entspricht.



Auch die Uberlegung des Beklagten, die Biiffel-Schin-
deln seien biegsam und konnten genagelt werden, &dndert
nichts an der Beurteilung, daB die Lehre von Patentan-
spruch 1 des Streitpatents durch die vorverdffentlichte
Firmenschrift dem Fachmann nahegelegt war; denn Patentan-
spruch 1 des Streitpatents besagt nur, daB die Dammplat-
ten vorzugswedilse aufgeklebt werden, und
schlief3t deshalb "Nageln" nicht von vornherein aus. Abge-
sehen davon weifl sich der Fachmann zu helfen: Er klebt
dort, wo dies gefordert wird, und verwendet Ndgel, wo
dies zweckmdfBig ist, etwa bei einem steilen Dach, weil
Ndgel Zugkrdfte aufnehmen. Das Auftreten solcher auf

Flachddchern hingegen ist nicht naheliegend.

Der Senat hat schlieBlich noch erwogen, ob eine erfin-
derische Tatigkeit deshalb bejaht werden konnte, weil die
Lehre des Streitpatents nicht mit bestehenden Verlegevor-
schriften fiir Flachddcher in Einklang stehe, wie der Be-
klagte behauptet und er deshalb gleichsam eingewurzelte
Fehlvorstellungen der Fachwelt iiberwunden habe. Hierfiir be-
stehen keine Anhaltspunkte, zumal auch die Firmenschrift
Bliffel-Haut sich iiber Verlegevorschriften hinwegsetzt, wie
der Beklagte etwa unter Hinweis auf Nr. 4411 und 4412 (S. 7
der Firmenschrift) in anderem Zusammenhang vorgetragen hat.
Es mag auch sein, daB der Fachmann der Behandlung der Son-
derfdlle mit Gefdllen zwischen 0 und 19 % unter Nr. 44 der
Firmenschrift eine gewisse Skepsis gegeniiber der Verwendung
des beschriebenen Dachaufbaus fiir Flachddcher entnehmen
konnte. Da Patentanspruch 1 des Streitpatents letztlich
aber allein die "Leistung" vollbringt, aus asthe-
tischen Griinden die herkommliche Deckschicht durch
eine dsthetisch befriedigendere zu ersetzen, ist nicht zu
sehen, was den Fachmann hdtte davon abhalten k&nnen, diesen

aus seiner Sicht aus &dsthetischen Griinden richtigen Schritt



zu tun, wenn er die Firmenschrift Biiffel-Haut kennt und im
Interesse der Asthetik gewisse Einschridnkungen hinsichtlich
der optimalen Deckung in funktioneller Hinsicht in Kauf zu

nehmen bereit ist.

III. 1. Aus den vorstehenden Erwadgungen ergibt sich,
daB3 auch der Hilfsantrag und die Anregung fiir eine Klar-
stellung von Patentanspruch 1 des Streitpatents der Beru-
fung nicht zum Erfolg zu verhelfen vermdégen. Die eingangs
fir den Stand der Technik, von dem das Streitpatent aus-
geht, genannten Vorverdffentlichungen "Styropor- und Flach-
dachrichtlinien" lehren schon, daB die Abdichtung unmittel-
bar auf der Dammung aufliegt. Des weiteren vermag der Senat
nicht zu erkennen, daB die Ausbildung des Schichtaufbaus

ohne Dachstuhl fiir Bungalows neu sein koénnte.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 11 entspricht
dem des Patentanspruchs 1, wobei statt des Gesamtdachs le-
diglich ein entsprechend aufgebautes Dachelement gelehrt
wird. Dachelemente fiir Gefdlledadcher waren aber als solche
an sich bekannt (vgl. kanadische Patentschrift 914 873
Fig. 2-4). Es erfordert nicht mehr als rein handwerkliche
Fahigkeiten und kann deshalb vom Fachmann erwartet werden,
daB er solche Dachelemente mit dem aus der vorveroffent-
lichten Firmenschrift bekannten Aufbau gemdB Patentan-
spruch 1 des Streitpatents versieht und die Dachelemente
fiir Flachdacher verwendet. Das hat auch der gerichtliche
Sachverstdndige bestdtigt; der Beklagte hat sich hiergegen
in der milndlichen Verhandlung nicht mehr verwahrt.

Mit Patentanspruch 1 in der erteilten und in der
hilfsweise verteidigten Fassung fallen die Patentansprii-
che 2 bis 10 und mit Patentanspruch 11 die Patentansprii-

che 12 bis 20, weil diesen kein die Patentanspriiche 1 und
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11 Ubersteigender erfinderischer Gehalt zukommt. Das gilt
auch fir die in der Berufungsbegriindung hervorgehobene Ver-
wendung von Dammplatten aus Schaumglas in den Patentansprii-
chen 5, 7 und 16. Eine solche war bereits aus der Zeit-
schrift "Das Dachdeckerhandwerk" Nr. 8/86 S. 43 r. Sp.
letzter Absatz bekannt.

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3
Satz 1 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Jestaedt Maltzahn

BrofB Scharen
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