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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 10. November 1992 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter
Dr. Erdmann, Rogge, Dr. Brop und Dr., Melullis

fUr Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 17. Januar 1990 verklindete
Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bun-
despatentgerichts wird auf Kosten des Beklagten zuridck-
gewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

I. Der Beklagte ist Inhaber des am 12. November 1977
angemeldeten Patents 27 50 728 (Streitpatents) mit der Be-
zeichnung "Firstabdichtung". Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

Firstabdichtung fir mit profilierten Dacheindeckungs-
platten eingedeckte Da&cher, bestehend aus unter den
Firststeinen auf der Firstbohle der Dachkonstruktion
befestigten lénglichen, im Querschnitt gewdlbten und
relativ steifen Abdichtungselementen, die einander an
ihren Enden Uberlappen, die mindestens eine jeweils an
einem Ende des Uberlappungsbereichs der Firststeine
liegende, Uber die gesamte Breite der Wdlbung sich er-
streckende Abstufung aufweisen, deren Hdéhe der Dicke
der Firststeine entspricht, und die an ihren Lé&ngsran-
dern mit einem elastischen Dichtungsstreifen versehen
sind, der den Spalt zwischen diesen und den Oberseiten
der firstseitigen Dacheindeckungsplatten satt ausfillt,
dadurcch gekenn=zeichnet,

dap die aus Schaumstoff bestehenden Dichtungsstreifen
{13) einen gegen die firstseitigen Dacheindeckungsplat-
ten hin sich verjungenden Querschnitt aufweisen und dap
die Querschnittsfléchg dieser Dichtungsstreifen (13)
zwigschen 10 und 40 cm®™ liegt.

&
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Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 2 bis 4 wird
auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Kl&gerin stellt die Patentfdhigkeit des Streitpa-
tents vor allem deshalb in Abrede, dap sich sein Gegenstand
am Anmeldetag ohne erfinderisches Zutun aus dem bekannten
Stand der Technik ergeben habe. Sie beruft sich hierzu auf
verschiedene Vorverdffentlichungen und macht ferner Vorbe-~
nutzungen geltend.

JLaw — Gesetze und Urteile

Kostenlos mobile A

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fiir Android JLaw — flr i0OS



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
http://www.marly.de

Die KlAgerin hat beantragt,

das Patent 27 50 728 flUr nichtig zu erklédren.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er hélt den Gegenstand des Streitpatents flir patentfa-
hig und verteidigt es hilfsweise mit zwei Hilfsantré&gen.

Das Bundespatentgericht hat uUber die geltend gemachten
Vorbenutzungen Bewels erhoben durch Zeugeneinvernahme. Es
hat das Streltpatent mit dem angefochtenen Urteil mit RUck-
sicht auf den druckschriftlichen Stand der Technik fur
nichtig erklart,

IT. Mit der Berufung begehrt der Beklagte,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzudndern und die
Klage abzuweisen.

Er verteidigt den Patentanspruch des Streitpatents in
der Fassung, daf in Sp. 1 Z. 20 nach dem Wort "hin" das
Wort "dreieckfdrmig" eingefligt wird.

Die Kl&gerin tritt der Berufung entgegen und beantragt
deren Zurluckweisung.



Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachversténdiger
hat Prof. Dipl.-Ing. Heinrich T{llljlil§ vom Lehrstuhl fur
technische Geb&udeausristung an der Université&t Dyl
(Abteilung Bauwegen) ein Gutachten erstellt, das er in der

mindlichen Verhandlung erldutert und ergédnzt hat. Die Kléa-
gerin hat ein Privatgutachten von Prof. Dr.-Ing. Klaus W.

eingereicht.

Entscheidungsgrinde:

Die zuléssige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents betrifft eine

Firstabdichtung fir mit profilierten Dacheindeckungs-
platten eingedeckte Décher. Sie besteht aus langlichen,
im Querschnitt gewdlbten und relativ steifen Abdich-
tungselementen, die einander an ihren Enden Uberlappen.
Sie weisen eine Uber die gesamte Breite der Wélbung
sich erstreckende Abstufung auf, deren Hbéhe der Dicke
der Firststeine entspricht, und sind an ihren Langsrén-
dern mit einem elastischen Dichtungsstreifen versehen,
der den Spalt zwischen diesen und den Oberseiten der
firstseitigen Dacheindeckungsplatten satt ausfillt.

Die Streitpatentschrift schildert als bekannt ein
Firstabdichtungselement gemdp dem DE-GM 76 23 872, das aus
einer ldnglichen, im Querschnitt gewélbten Abdeckkappe be-
steht, die mit ihren Uber die Firstbohle hinabreichenden
Langsréandern auf die firstseitigen Enden von Dacheindek-



kungsplatten (z.B. von Dachziegeln) tbergreift und auf die-
sen dichtend aufliegt. Die Abdeckkappe ist in Flrstrichtung
mit anderen gleichen Elementen derartig verlegt, dap sich
die Enden der Elemente Uberlappen. In dem flr die Uberlap-
pung vorgesehenen Bereich hat das Firstdichtungselement ei-
ne Uber die Breite der Wo&lbung sich erstreckende Abstufung
ausgebildet, wobei die Hbhe der Abstufung der Materialdicke
eines Firststeines entspricht (Sp. 1 Z. 55-68).

Vor diesem Hintergrund beschreibt die Streitpatent-
schrift das zu l6sende technische Problem dahin, eine
Firstabdichtung so auszubilden, dapf ein besonders dichter
Abschlup des Spalts zwischen den Langsrandern der Firstab-
dichtungselemente und den Oberseiten der firstseitigen
Dacheindeckungsplatten gewdhrleistet ist (Sp. 2 Z. 1-7).

Die Streitpatentschrift sieht in der verteidigten Fas-
sung die Lésung darin, dap

1. die Dichtungsstreifen (13) aus Schaumstoff bestehen,

2. die Dichtungsstreifen gegen die firstseitigen
Dacheindeckungsplatten hin einen sich dreieckfédrmig
verjungenden Querschnitt aufwelsen und

3. die Querschnittsfl%che dieser Dichtungsstreifen zwi-
schen 10 und 40 cm  liegt.

IT. 1. Die Firstabdichtung nach Patentanspruch 1 des
Streitpatents in der verteidigten Fassung ist gegenliber
dem druckschriftlichen Stand der Tech-



nik unstreitig neu und auch technisch fortschrittlich. Das
Bundespatentgericht hat zutreffend angenommen, dap die Leh-
re dem hier einschlégigen Durchschnittsfachmann, einem er-
fahrenen Dachdeckermeister, der sich Uber Verbesserungen
und Fortentwicklungen auf seinem Tatigkeitsgebiet Gedanken
macht, durch den druckschriftlichen Stand der Technik nahe-
gelegt war,

Der Durchschnittsfachmann erkennt bei dem Firstabdich-
tungselement nach dem DE-~-GM 76 23 872, daP die Abdichtung
zu den Dacheindeckungsplatten durch die im Querschnitt
rechteckfdérmigen Dichtungsstreifen unbefriedigend ist, weil
die Dachplatten einen unsteten Verlauf auf ihrer zum Dich-
tungsstreifen hin weisenden Oberseite haben. Von daher
schmiegt aich dieser Dichtungsstreifen wegen des abrupten
Neigungswechsels bei den Profilierungen der Dachplatten in-
folge des vom Dichtungsstreifen ausgelibten Verformungswi-
derstandes nur ungenigend an die Oberseite der Dachplatten
an. Diese Beurteilung des gerichtlichen Sachverstandigen
macht sich der Senat zu eigen.

Mit RlUcksicht auf diese Erkenntnis sieht sich der
Durchschnittsfachmann veranlaft, Uber Verbesserungen nach-
zusinnen, wie es die Streitpatentschrift schildert (Sp. 2
Z. 15-22). Der gerichtliche Sachverstdndige hat hierzu zur
Uberzeugung des Senats zutreffend ausgefihrt, der Durch-
schnittsfachmann kénne aufgrund seines allgemeinen Fachwis-
sens erkennen, daPR er die als nachteilig beurteilte fl&chi-
ge Dichtung nach dem DE-GM 76 23 872 durch Abnahme eines
Stickes vom "Klotz" verbessern kdénne. Diese Zusammenhénge
- Druck "in die falsche Richtung” von den abzudichtenden



Dachplatten weg durch einen zu volumindsen Dichtungsstrei-
fen und Verbesserung durch dessen Reduzierung - konnte der
Durchschnittsfachmann nach den einleuchtenden Darlegungen
des gerichtlichen Sachversté&ndigen ohne Schwierigkeiten er-
kennen. Wie er den bekannten Dichtungsstreifen zu verdndern
habe, ergibt sich fir den Durchschnittsfachmann nicht auf-
grund abstrakter theoretischer Uberlegungen. Vielmehr fuhrt
er hierzu Versuche durch, er "probiert", wie der gerichtli-
che Sachverstandige anschaulich geschildert hat. Wenn der
Durchschnittsfachmann bei dieser Ausgangslage zu "probie-
ren" beginnt, wird er den Querschnitt des Dichtungsstrei-
fens zu den firstseitigen Dacheindeckungsplatten hin ver-
jungen und nicht umgekehrt, weil er in der Richtung der
Verjlngung ein besseres Anschmiegen an die Dachplatten er-
warten kann. DaB er bei diesen Versuchen auch einen drei-
eckfdrmigen Querschnitt wdhlt und nicht etwa gezielt ver-
meidet, liegt nahe. Der gerichtliche Sachverstédndige hat
die Behauptung des Beklagten von fest eingefahrenen Formen
des Dichtungsstreifens, wie sie im Dachatlas "abschliefend"
dargestellt seien, nicht bestadtigt. Der Durchschnittsfach-
mann erhielt eine Anregung in Richtung der vom Streitpatent
gewdhlten dreieckfdérmigen Lésung aus dem Prospekt der Firma
Velux "Qualitat ist Nutzen", der - vom Beklagten nicht be-
stritten - vorverdffentlicht ist. Das Einsetzen von Dach-
fenstern und das Eindecken von D&chern ist gleichermaPBen
Arbeitsgebiet des hier einschlédgigen Durchschnittsfach-
manns. So erkennt er, dap Abdichtungsprobleme nicht nur am
First und an den Graten auftreten, sondern auch bei Dach-
fléchenfenstern; denn jedes Dachfenster bedeutet eine Un-
terbrechung der Dachfldche und damit eine Schwlchung der
abdichtenden Funktion des Daches. Es liegt fir den Durch-



schnittsfachmann sonach nahe, die Ldsung von Abdichtungs-
problemen bel Dachfenstern, vor allem auch bel den An-
schlissen an die Dacheindeckung, fir andere Dichtungspro-
bleme an Dachern flr seine Versuche in Erwdgung zu ziehen;
auf s. 12, dap
das dort abgebildete dreieckfdrmige Schaumstoff-Dichtungs-

er erfuhr aus dem Progpekt der Firma Vi

profil 2 flr ein Firstabdichtungselement nicht nur Sicher-
heit gegen eindringendes Wasser, worauf die zeichnerische
Darstellung hinweist, bietet. Vielmehr schmiegt sich nach
der Beschreibung das Schaumstoff-Dichtungsprofil 2 exakt an
das Profil der Dacheindeckungsplatten an und verhindert so
auch das Eindringen von Schmutz, Staub und Flugschnee.

Der hiervon abweichenden Beurteilung des gerichtlichen
Sachverstdndigen kann nicht gefolgt werden. Er sieht wegen
der umgekehrten Einsatzrichtung des dreieckfdrmigen Schaum-
stoff-Dichtungsprofils nach der Vorverdffentlichung gegen-
Uber dem nach dem Streitpatent einen anderen Aufbau des Wi-
derstandes vom Fuf bis zur Spitze. Solche Erkenntnisse und
Uberlegungen sind dem hier einschl&gigen Durchschnittsfach-
mann nicht geléufig, weil der Dachdeckermeister nicht theo-
retische Uberlegungen anstellt, sondern die an Ort und
Stelle auftretenden Abdichtungsprobleme aufgrund seiner
tédglichen Erfahrung durch Probieren an der Baustelle 16st.

Von daher gieht der Durchschnittsfachmann, daP das
dreleckfdrmige Schaumstoff-Dichtungsprofil bei dem in Rede
stehenden Dachfenster gegenliber der Unterseite der Dach-
platten eine abdichtende Wirkung erzielen soll, weil nach
der Beschreibung das Eindringen von Schmutz, Staub und
FPlugschnee und damit ein Verlegen der umlaufenden Rinnen



verhindert werden soll. Nachdem ihm aus dem DE-GM 76 23 872
das Problem geldufig ist, daB rechteckfdrmige Dichtungs-
streifen wegen des von ihnen ausgelbten Verformungswider-
standes sich an die unebene Dachplattenoberseite nicht in
dem erforderlichen MaPBe anschmiegen, ist fir ihn die Er-
kenntnis naheliegend, daP der Konstrukteur des Schaumstoff-
Dichtungsprofils bei dem Dachfenster sich beziuglich der
dreieckfdrmigen Ausgestaltung entsprechende (berlegungen
gemacht hat. Von der Problemstellung her bedeutet es keinen
Unterschied, ob ein mdéglichst inniges Anschmiegen eines
Schaumstoff-Dichtungsstreifens auf der Dachplattenober-
oder auf der Dachplattenunterseite erforderlich ist. Das zu
lb6sende technische Problem ist nach beiden Vorverdffentli-
chungen identisch: Der Dichtungsstreifen soll sich an eine
unregelmé&fige Flache am Dach anschmiegen, damit Schmutz,
Staub und Flugschnee nicht eindringen. Jedenfalls erkannte
er die Eignung hierzu, wenn er den im Velux-Prospekt ge-
zeigten dreieckigen Streifen ausprobierte.

2. Die in Patentanspruch 1 des Streitpatents angegebene
Querschnittsfldache des dreieckfdérmigen Dichtungsstreifens,
die zwischen 10 und 40 cm 1liegt, h&lt sich, wie das Bun-
despatentgericht ebenfalls zutreffend ausgefihrt hat, in
einer GréPfenordnung, die sich bei den anstehenden Abmessun-
gen und Einbauverhdltnissen von selbst ergibt und vom
Durchschnittsfachmann aufgrund einfacher handwerklicher
Versuche festgelegt werden kann.

Sonach hat der erteilte Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents keinen Bestand.



III. Die Unteransprliche 2 big 4 betreffen MaPnahmen,
die Uber das fachm&nnische Kbénnen und Wissen nicht hinaus-
gehen, wie auch der gerichtliche Sachversté&ndige bestéatigt
hat. Sie fallen deshalb mit Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents.

IV. Nach allem konnte dle Berufung keinen Erfolg haben.
Die Kostenentscheidung folgt aus PatG 1981 § 110 Abs. 3
Satz 1 in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen Erdmann Rogge
Brop Melullis



