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14. Oktober 1982
Kriegl,

Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Ml VG Gunni- und Asbest Gesellschaft
HOEEEND : co., G, c-sctzlich vertreten durch
ihre persdnlich haftende Gesellschafterin, die H
Beteiligungs-GmbH, Bi{fjjjjjj§vec HED "GP K6 dicse gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschidftsfiihrer, den Kaufmann

Klaus HEEEED 1~ :GEEEED

Beklagten und Berufungskl&dgerin,

- Prozefbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dr. (D,

r

Patentanwalt

7
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gegen

die DUIINNEGGEEERNY GnbH, t@Bstrane @@, oY

gesetzlich vertreten durch ihren Geschaftsfiihrer, den Kauf-

mann Kurt KIS "D -GS, "G
Klagerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBlbevollmdchtigte: Patentanwdlte Dipl.-Phys.
Dr.

D
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hat

die

und

fir

Matthias Prinz
Rechtsanwalt

S

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
auf die mindliche Verhandlung vom 14. Oktober 1982 durch
Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse

BrodefBler
Recht erkannt:

auf die Berufung der Beklagten wird das
Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom 7. Madrz 1979 auf-

gehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch dber die Kosten der
Berufung, an das Bundespatentgericht zurick-

verwiesen.

Von Rechts wegen

JLaw — Gesetze und Urteile S e Available on the
Kostenlos (mobile App) r Google play D App Store

Uber 200 Gesetze " ; —
Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

www.prinz.law

1ZInydsad DYIN I B8 §§ YoRU YURqUIIE(] S[B PUIs SUN[UItIeSS[I9)1) I9P J[I9], YoNY SIPMUTH]


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
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Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. November 1968 ange-
meldeten Patents 1 808 092 (Streitpatents), das ein Abdeckprofil
fiir Dehnungsfugen in Bauwerken betrifft und das nach einem Ein-
spruchsverfahren mit 6 Ansprichen erteilt worden ist. Patent-

anspruch 1 lautet:

"1. Abdeckprofil fiir Dehnungsfugen in Bauwerken mit
einem Uberbriickungsteil, das an seinen beiden
Liangsrindern mit von den betreffenden Bauwerksteilen
abstehenden Schenkeln von Verankerungswinkeln jeweils
mittels eines schienenfdrmigen Zwischenprofils form-
schliissig verbunden ist, welches die abstehenden
Schenkel klammernd umfaBt und Mittel zur formschliissi-
gen, ldsbaren Verbindung mit dem Uberbriickungsteil
ausweist, dadurch gekennzeich-
net, daB die Zwischenprofile (7) in verschiedenen
Abstdnden von den Bauwerksteilen an den abstehenden
Schenkeln (11) festlegbar sind und daB die Mittel zur
formschliissigen Verbindung zwischen dem Uberbriickungs-
teil (1) und den Zwischenprofilen (7) derart ausge-
bildet sind, dafl diese Verbindung in senkrechter Rich-

tung zur Langserstreckung des Abdeckprofils ldsbar

ist."



Die Kliagerin hat geltend gemacht, dem Streitpatent fehle
die Erfindungshéhe. Der Anmeldungsgegenstand sei im Laufe des
Erteilungs- und des Einspruchsverfahrens um das Merkmal, daB die
Verbindung zwischen dem Uberbriickungsteil und den Zwischen-
profilen "in senkrechter Richtung zur Langserstreckung der
Abdeckungsprofile 1ldsbar™ ist, in unzuldssiger Weise erweitert

worden.

Sie hat beantragt,
das Patent 1 808 092 im Umfang des

Patentanspruchs 1 filir nichtig zu erkldren.

Die Beklagte hat die
Abweisung der Nichtigkeitsklage

begehrt. Sie ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in dem

beantragten Umfang fir nichtig erklart.

Dagegen wendet sich die Beklagte mit der Berufung und dem
Antrag
das angefochtene Urteil abzudndern und die Klage

abzuweisen.

Die Klagerin beantragt die Zurlickweisung der Berufung.
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Als gerichtlicher Sachverstdndiger hat Prof. Dr. Ing.

Walther Hauck, Universitdt Stuttgart, wohnhaft in Karlsruhe, ein

schriftliches Gutachten erstattet, das er in der miindlichen

Verhandlung erldutert und ergdnzt hat.

Entscheidungsgriinde

Die Berufung fiihrt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils

und zur Zurlickverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

I. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift war ein Abdeck-

profil der im Patentanspruch 1 genannten Art bekannt, bei wel-
chem die Zwischenprofile jeweils mittels eines den abstehenden
Schenkel des betreffenden Verankerungswinkels hintergreifenden
schwalbenschwanzfdrmigen FuBteils am Verankerungswinkel
befestigt sind. Eine Bewegung der 2Zwischenprofile senkrecht
zur Ebene des Uberbriickungsteils ist nicht méglich. Die form-
schliissige Verbindung zwischen dem Uberbriickungsteil und den
Zwischenprofilen erfolgt durch an den Zwischenprofilen ange-
ordnete vorspringende Stege, die von zwei Seiten her zangen-
artig in entsprechende Nuten im Bereich der Langsrander des
sich quer zur Dehnungsfuge erstreckenden, bandartigen Uber-
briickungsteils eingreifen. Diese Verbindung ist durch Heraus-
ziehen des {ilberbriickungsteils in dessen Lingsrichtung 1l8sbar.

Das ist jedoch nach erfolgtem Einbau mit sinnvollem Aufwand



dann nicht méglich, wenn die Dehnungsfuge an ihren beiden Enden
von vorspringenden Bauwerksteilen begrenzt wird. Fiir unter-
schiedliche Putz- oder Blendwerksstirken sind entsprechend
unterschiedliche Verankerungswinkel erforderlich, damit die
AuBenfldche der Fugenabdeckung mit der AuBenfldche des Bauwerks

fluchtet.

Mit der Erfindung nach dem Streitpatent wird angestrebt,
ein Abdeckprofil zu schaffen, das unter Verwendung gleicher
Verankerungswinkel an verschiedene Putz- oder Blendwerksstadrken
angepaft und das unabhdngig von den baulichen Gegebenheiten
jederzeit und ohne Schwierigkeiten in seine Einzelteile zerlegt

und wieder aus diesen zusammengesetzt werden kann.

Zur Erreichung dieses Ziels wird nach dem Patentanspruch 1
ein Abdeckprofil fiir Dehnungsfugen in Bauwerken vorgeschlagen,

das folgende Merkmale aufweist:

(1) Ein Uberbriickungsteil, das mit von Bauwerksteilen
abstehenden Schenkeln von Verankerungswinkeln form-

schliissig verbunden ist.

(2) Diese Verbindung erfolgt mittels zweier schienen-

formiger Zwischenprofile.

(3) Die Zwischenprofile




74

a) umgreifen die abstehenden Schenkel der
Verankerungswinkel klammernd,

b) sind in verschiedenen Abstdnden von den
Bauwerksteilen an den abstehenden Schenkeln
festlegbar,

c) besitzen Mittel zur formschliissigen ldsbaren

Verbindung mit dem Uberbriickungsteil.

(4) Diese Mittel sind derart ausgebildet, daB diese
Verbindung in senkrechter Richtung zur L&angs-—

erstreckung des Abdeckprofils losbar ist.

ITI. 1. Der Anmeldungsgegenstand ist entgegen der Behauptung
der Kldgerin und entgegen der Feststellung des Bundespatentge-
richts im Verlauf des Erteilungs- oder des Einspruchsverfahrens
nicht um das Merkmal der Ldésbarkeit des Uberbriickungsteils von
den Zwischenprofilen senkrecht zu seiner Langserstreckung unzu-
l4ssig erweitert worden. Patentanspruch 1 des Streitpatents
deckt sich insoweit mit dem Offenbarungsgehalt der urspriing-

lichen Anmeldungsunterlagen vom 7. November 1968.

In ihnen wurden Abdeckprofile als bekannt bezeichnet, die
unmittelbar an Schenkeln von Verankerungswinkeln befestigt sind
und durch diese am Bauwerk gehalten werden (Unterlagen des
deutschen Gebrauchsmusters 1 878 141). Als Nachteile dieser Vor-

richtungen, die zu beseitigen angestrebt wurde, wurden aufge-



fihrt: Anbringung nur vor der Fertigstellung der BauwerksauBen-
fldache und nur in zusammengebautem Zustand, keine Zerlegbarkeit
bei oder nach der Fertigstellung, was beziiglich des Uber-
briickungsteils beispielsweise beim Anstrich des Bauwerks von
Nachteil sein soll, Notwendigkeit der Verwendung unterschied-
licher Verankerungswinkel, damit die AuBenflache der Fugenab-
deckung mit der AuBenfldche des Bauwerks fluchtet. Es wurde
vorgeschlagen, die Verbindung des elastischen Uberbriickungsteils
mit den Schenkeln der Verankerungswinkel durch Umklammerungs-
schienen vorzunehmen. Das sollte u.a. bewirken, daB das Abdeck-
profil vor oder nach der Befestigung der Verankerungswinkel am
Bauwerk zusammengesetzt und bei Bedarf wieder zerlegt werden
kann. Die Sitztiefe der Umklammerungsschienen sollte auch nach-
trdglich veradndert werden kdnnen. Weiter wurde vorgeschlagen,
daB die Verbindung der Umklammerungsschienen mit dem (iber-
briickungsteil durch Profilstdbe erfolgt, deren T-fdrmiges
Querschnittsteil in entsprechende Aussparungen des {iber-
briickungsteils und mit einem kreisfdrmigen Querschnittsteil in
entsprechende Aussparungen der Umklammerungsschienen "einge-
schoben" sind. An anderer Stelle heift es, daB das kreisfdrmige
Querschnittsteil in den Aussparungen der bereits auf den Schen-
keln der Verankerungswinkel sitzenden Umklammerungsschienen
"aufgeschoben" wird. Die Ausdriicke "eingeschoben"™ und "aufge-
schoben" werden in der Beschreibung abwechselnd gebraucht. Auch
die Umklammerungsschienen sollen auf die Schenkel der Veranke-

rungswinkel "aufgeschoben™ werden. Nach dem urspriinglichen
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Patentanspruch 1 wird Schutz filir ein Abdeckprofil begehrt, bei
welchem zur Verbindung der Schenkel mit dem Uberbriickungsteil
auf den Schenkeln Umklammerungsschienen sitzen, und nach Patent-
anspruch 3 flir ein solches Abdeckprofil, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, daB die Verbindung des Uberbriickungsteils mit den
Umklammerungsschienen durch Profilstdbe erfolgt, die mit einem
kreisfdérmigen Querschnittsteil in entsprechende Aussparungen der

Umklammerungsschienen "eingeschoben" werden.

Es mag dem Bundespatentgericht zugegeben werden, dafl der
Wortlaut der ursprlinglichen Anmeldungsunterlagen allein die
Losbarkeit des Uberbriickungsteils senkrecht zu dessen Langs-
erstreckung nicht nennt. Darauf aber kommt es nicht an. Da es
sich bei der Patentanmeldung um eine Erkld@rung technischen
Inhalts handelt, die sich an den technischen Fachmann des ein-
schldgigen Fachgebiets wendet, ist allein auf dessen Verst&ndnis
abzustellen, wenn es darum geht, den aus der Gesamtheit der
Unterlagen sich ihm offenbarenden Inhalt der Anmeldungsunter-
lagen zu ermitteln. Diese Inhaltsermittlung hat nur mit seinen
Augen und dahin zu erfolgen, welche technischen Erkenntnisse ihm
durch die Anmeldungsunterlagen objektiv und ohne weiteres ver-
mittelt werden, sich ihm also offenbaren, wobei er sich nicht an
der Wortwahl, sondern an dem mit der angemeldeten Erfindung im
Hinblick auf die Nachteile des Standes des Technik verfolgten

Ziel und dem LOsungsvorschlag unter Beriicksichtigung des Zwecks



der Erfindung und der Funktion der einzelnen Elemente orien-

tiert.

Unter diesen Gesichtspunkten hat der Durchschnittsfachmann,
der hier nach den Angaben des gerichtlichen Sachverstadndigen ein
Maschinenbauingenieur mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Bau-
technik ist, beim Lesen der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
ohne weiteres erkannt, daB mit der angemeldeten Erfindung auch
die Zerlegbarkeit der Vorrichtung nach ihrem Einbau und nach
Fertigstellung der BauwerksauBenfldche angestrebt wird, und dag
sie auch dann verwendbar sein soll, wenn die abzudeckende Fuge
zum Beispiel an ihren beiden Enden von vorsgringenden Bauwerks-
teilen begrenzt ist. Anderenfalls widre keine jederzeitige Zer-
legbarkeit und auch keine nachtrdgliche Verdnderung der Sitz-

tiefe der Umklammerungsschienen erzielbar.

Mit diesem Verstandnis vom Inhalt der urspriinglichen An-
meldungsunterlagen konnte der Durchschnittsfachmann das "Ein-
schieben®™ oder das "Aufschieben" des tiberbriickungsteils in die
entsprechenden Aussparungen des Umklammerungsteils so verstehen,
daB dies auch die Mdglichkeit des Einsetzens des Uberbriickungs-
teils senkrecht zu seiner Langsrichtung umfaft, zumal weder die
Bedeutung der Worte "Einschieben"™ oder "Aufschieben" noch das
vorgeschlagene kreisférmige Querschnittsteil und die entspre-
chende Aussparung im Umklammerungsteil einen solchen Befesti-

gungsvorgang und entsprechend eine solche LOsbarkeit ausschlos-
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sen, SchlieBlich war dem Durchschnittsfachmann aus dem Stand der
Technik diese Art der Verbindung auch von Abdeckprofilen be-
kannt. Anhaltspunkte fiir dieses Verstdndnis gab ihm weiter auch
die Beschreibung dahin (vgl. S. 5 unten), daB zundchst die Um-
klammerungsschienen auf die Schenkel "aufgeschoben” werden kénn-
ten (auch hier bedeutet dieses Wort nicht allein ein Schieben in
Lidngsrichtung, sondern auch das Aufdriicken des Umklammerungs-
teils auf den abstehenden Schenkel des Verankerungswinkels, wenn
das Umklammerungsteil nicht nach dem einzigen Ausflihrungsbei-
spiel ausgestaltet ist), so daB die Leisten 6 als Putz- und
Blendwerkslehre dienen kdénnten, und daB das Uberbriickungsteil
erst danach, also nach Ausflihrung der Verputzarbeiten "aufge-
schoben" werden soll. Ein Fachmann bedarf keiner weiteren i{iber-
legungen, um in den Fdllen, in denen das Abdeckprofil an seinen
Enden von Bauwerksteilen begrenzt ist, ein Aufschieben des
Uberbriickungsteils auf die Umklammerungsschienen in Langsrich-
tung auszuscheiden. Es kommt dann nur eine Anbringung und/oder
Losldésung des {iberbriickungsteils senkrecht zu seiner L&ngsrich-
tung in Betracht. Nach alledem war diese Mdglichkeit der Anbrin-
gung auf und/oder Losldsung des Uberbriickungsteils von der Um-
klammerungsschiene in den urspriinglichen Unterlagen in einer
Weise offenbart, daB sie der Durchschnittsfachmann ohne weiteres
als Inhalt der beanspruchten Erfindung erkannt hat. Dieses
Ergebnis stimmt mit den Darlegungen des gerichtlichen Sachver-
stidndigen in der miindlichen Verhandlung iiberein. Die Kil#gerin

weist dariiber hinaus zutreffend darauf hin, daB ein nicht aufler



acht zu lassendes Anzeichen flir das Verstdndnis des Durch-
schnittsfachmannes der erste Zwischenbescheid des Priifers vom
7. Oktober 1969 ist, mit welchem dieser vorschlug, den Patent-
anspruch 3 dahin zu fassen, daB die Worte "eingeschoben wird"
durch die Worte "eindriickbar ist" ersetzt wiirden. Zwar ist der
Priiffer nicht unbedingt als ein Durchschnittsfachmann anzusehen,
Sein Verstidndnis beim Lesen der Anmeldungsunterlagen mufl aber
als das nicht unbeachtliche eines objektiv, unbefangenen und
unkompliziert betrachtenden Technikers gewertet werden. Die
weiteren Formulierungsvorschlidge seitens der Patentabteilung,
die schlieBlich Eingang in die Patentschrift gefunden haben,
haben fiir die Frage der Ermittlung des offenbarten Inhalts der
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen keine entscheidende Bedeu-
tung mehr, da es fiir einen Fachmann selbstverstdndlich ist, daf
das Eindricken hier senkrecht zur Langserstreckung zu erfolgen

hat.

2. Das Bundespatentgericht hat bei der Feststellung des
offenbarten Inhalts der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen die
oben abgehandelten Umst&nde nicht berilicksichtigt. Infolgedessen
hat es die Patentfahigkeit nicht des Gegenstandes des An-
spruchs 1 des Streitpatents, sondern einer Unterkombination
gepriift, die nach der Entfernung des Merkmals der senkrechten
Losbarkeit des Uberbriickungsteils aus den danach verbliebenen
Merkmalen gebildet wird. Das ist keine verwertbare Entschei-

dungsgrundlage. Der Sachverhalt ist noch weitgehend unaufge-
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klart, so dafB das angefochtene Urteil keinen Bestand haben kann.

Es ist aufzuheben.

Der Senat hat davon Abstand genommen, selbst die Entschei-
dungsgrundlage zu ermitteln und abschlieBend in der Sache zu
entscheiden, da dies ohne Riicksicht darauf, ob das Verfahren des
Bundespatentgerichts mit einem wesentlichen Mangel behaftet ist,
aus Zweckmdfigkeitsgriinden nicht angebracht ist (vgl. BGHZ 18,
81, 97; BGH GRUR 1966, 484, 488 - Pfennigabsatz). Er ist davon
ausgegangen, dafB Neuheit und technischer Fortschritt von der
Kldgerin nicht in Zweifel gezogen werden. Fir Gegenteiliges
bietet der vorgebrachte Stand der Technik keinen Anhaltspunkt.
Der Senat hat jedoch die Frage nach der Erfindungshdhe auch mit
Hilfe des gerichtlichen Sachverstdndigen nicht abschliefend
kldren kdonnen, da der Gegenstand des Streitpatents noch Fragen
offen 13Bt. So kann beispielsweise mit einer Ausbildung der
Vorrichtung nach dem einzigen Ausfiihrungsbeispiel die in der
Streitpatentschrift angegebene Aufgabe nicht geldst werden, daB
unabhangig von den baulichen Gegebenheiten, also auch bei
Begrenzung der Fuge durch vorstehende Bauwerksteile, das Zer-
legen und der Zusammenbau der Vorrichtung - wozu die HOhen-
verstellung der Zwischenprofile nach dem Einbau der Vorrichtung
gehdrt - jederzeit ohne Schwierigkeit méglich sein soll. Selbst
der Privatgutachter der Kldgerin verneint das. Er hdlt eine
Trennung der Zwischenprofile nach dem Einbau gar nicht fiir

notwendig. Die mangelnde Zerlegbarkeit und HOhenverstellbarkeit



unter allen Gegebenheiten und auch nach der Baufertigstellung
aber sind in der Streitpatentschrift als zu beseitigende Nach-
teile des Standes der Technik dargestellt. Es ist in der
Streitpatentschrift ferner nicht angegeben, wie die die Schenkel
umklammernden Zwischenprofile ausgebildet sein sollen, die nach
ihrem Einbau senkrecht zu ihrer Langserstreckung wieder entfernt
oder wenigstens hb6henverstellt werden kénnen. Es bleiben in tat-
sachlicher Hinsicht noch Fragen offen. Bei dieser Sachlage muf
den Parteien die Mdglichkeit gegeben werden, den Rechtsstreit in

zwei Instanzen durchzufiihren.

III. Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache

an das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Dieses wird sich zunidchst mit dem Gegenstand des Streit-
patents in der erteilten Fassung auseinanderzusetzen und inso-
weit auch die oben bereits angedeuteten in der Streitpatent-
schrift offengebliebenen Fragen und die Erfindungshdhe zu kldren

haben.
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Die Entscheidung iiber die Kosten der Berufung ist dem

Bundespatentgericht zu lberlassen.

Bruchhausen Ochmann Windisch

Hesse Brodefler

N



374
ABSCHRIFT

BUNDESGERICHTSHOTF

X ZR 56/79 Berichtigungsbeschluss

in der Patentnichtigkeitssache

der =M— Gummi- und Asbest Gesellschaft
H & Co., HUNNEEEP ccsetzlich vertreten durch
ihre persdnlich haftende Gesellschafterin, die

H
Beteiligungs-GmbH, B{iiiii§ves @D, 'Y 6 diese gesetz-
lich vertreten durch ihren Geschidftsfithrer, den Kaufmann

Klaus HEEENS I G - S

Beklagten und Berufungsklagerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dr. (D,

Patentanwal ’

» N -

gegen

die PGNP crbH, SEEPstrace @, CEINENND

gesetzlich vertreten durch ihren Geschaftsfiihrer, den Kauf-

mann Kurt ROl VO <-c . S
Kldgerin und Berufungsbeklagte,
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs

hat am 14. Dezember 1982 durch die Richter Dr. Bruchhausen,

Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und BrodeBer nach § 319 ZPO

beschlossen:

In dem Urteil vom 14. Oktober 1982 ist auf
Seite 11, vorletzte Zeile, des Abdrucks das

Wort "Klagerin" durch das Wort "Beklagte"

ZUuU ersetzen.

Bruchhausen Ochmann
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