Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 10. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die
Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und die Richterin Mlhlens

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 18. November 1997 verkindete Urteil
des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeits-
senats) des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der Klagerin

zurickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents
34 20 863 (Streitpatents). Das Patent betrifft einen Befestiger zum Fixieren von

Dachbahnen auf weichem Isoliermaterial an einer festen Unterlage.

Die Klagerin hatte gegen die Erteilung des Patents Einspruch eingelegt.
Das Patentamt hatte daraufhin das Patent widerrufen. Auf die Beschwerde der
Patentinhaberin hob der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bun-

despatentgerichts den WiderrufsbeschluB auf und hielt das Patent beschrénkt



mit Anderungen in den Anspriichen 1 und 2 sowie der Beschreibung aufrecht.

Das Patent umfaBt danach neun Patentanspriche. Patentanspruch 1 lautet:

"1. Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Iso-
liermaterial an einer festen Unterlage, bestehend aus einer
selbstbohrenden und gewindeschneidenden Schraube und
einer groBflachigen metallischen Unterlegscheibe, wobei die
Schraube unmittelbar an den Schraubenkopf anschlieBend
einen gewindefreien Schaftabschnitt aufweist, dessen Durch-
messer gleich oder kleiner ist als der Durchmesser der Off-
nung in der einzusetzenden Unterlegscheibe und wobei an
der Oberseite der Unterlegscheibe im Bereich von deren
Durchgangso6ffnung eine Einbuchtung, Ansenkung oder dgl.
zum Versenken des Schraubenkopfes ausgebildet ist, wobei
mit Abstand vom Schraubenkopf im gewindefreien Schaftab-
schnitt (10) oder am Ende des gewindefreien Schaftabschnit-
tes (10) ein Anschlag (12) ausgebildet ist, Gber den die Un-
terlegscheibe bei einer einseitigen Belastung der Unterleg-
scheibe nicht nach unten fihren kann, wobei die Unterleg-
scheibe an dem Anschlag (12) mit ihrem die Durchgangsoff-
nung (11) begrenzenden Bereich abgestitzt und bei der ein-
seitigen Belastung gegenuber der Schraubenachse (14) auf
dem Anschlag kippbar ist, so daB der Schraubenkopf prak-
tisch immer in der gleichen versenkten Lage in der Unterleg-
scheibe bleibt und der Anschlag (12) vom Ende des auf den
gewindefreien Abschnitt (10) folgenden Gewindeabschnittes
(8) gebildet ist."



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Wegen der Patentanspriiche 2 bis 9 wird auf die Patentschrift in der
aufgrund des Beschlusses des 12. Senats des Bundespatentgerichts geén-

derten Fassung verwiesen.

Die Klagerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend gemacht, der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei nicht patentféhig. Er sei
nicht neu gegenuber dem Stand der Technik, wie er den Unterlagen der nicht
vorveroffentlichten europédischen Patentanmeldung 0 129 404 mit der Prioritat
der britischen Patentanmeldung 83 16 327 zu entnehmen sei. Die Unteran-

spriche 2 bis 9 hatten keinen eigenen erfinderischen Gehalt.

Die Beklagte ist der Nichtigkeitsklage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen. Hiergegen richtet
sich die Berufung der Klagerin, die ihr erstinstanzliches Klageziel weiterver-
folgt. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof.
Dr-Ing. H. K ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mundli-

chen Verhandlung erlautert und ergénzt hat.

Entscheidungsgrunde:

Die zuldssige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Der Senat hat
nicht die Uberzeugung gewinnen konnen, daB der allein noch geltend ge-

machte Nichtigkeitsgrund fehlender Neuheit des Gegenstandes des Patentan-
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spruchs 1 des Streitpatents gegeben ist (§§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1, 3
PatG).

|. Die nach Patentanspruch 1 des Streitpatents geschitzte Lehre betrifft
einen Befestiger zum Fixieren von Dachbahnen auf weichem Isoliermaterial an
einer festen Unterlage bestehend aus einer Schraube und einer groBflachigen
Unterlegscheibe, wobei die Schraube unmittelbar an den Schraubenkopf an-
schlieBend einen gewindefreien Schaftabschnitt aufweist, dessen Durchmesser
gleich oder kleiner ist als der Durchmesser der Offnung in der einzusetzenden
Unterlegscheibe und wobei an der Oberseite der Unterlegscheibe im Bereich
deren Durchgangséffnung eine Einbuchtung oder dergleichen zum Versenken
des Schraubenkopfes ausgebildet ist . Solche Befestiger werden dazu benutzt,
Dachabdichtungen auf Industriedachern zu verankern. Bei solchen Dé&chern
werden - nach den Ausflhrungen des gerichtlichen Sachversténdigen - vor-
zugsweise leichte Stahltrapezbleche als Auflageflache fir die weiteren
Schichten des Daches benutzt, namlich der Warmedammschicht und der
Dachabdichtung. Beide Schichten verformen sich leicht; bei Belastung mit von
oben her wirkenden Druckkraften reagiert die Dachoberflache an der belaste-
ten Stelle mit einer muldenférmigen Einsenkung. Daraus entsteht dann ein
Problem, wenn die Druckbelastung auf die Unterlegscheibe trifft. Dies kann,
wie die Patentbeschreibung es schildert, geschehen, wenn Materialien auf ei-
nem Dach transportiert werden muissen und ein Arbeiter auf eine Unterleg-
scheibe oder in deren naheren Umgebung auftritt oder ein Fahrzeug oder
Werkzeuge Uber die Unterlegscheibe hinwegfahren (Sp. 1 Z. 25-29; die Zitier-
weise orientiert sich an der handschriftlich geénderten Fassung der Patent-
schrift). Erfolgt die Druckbelastung als zentrischer Druck auf die Unterleg-

scheibe, kénnte die Schraube knicken und brechen oder durch die Unterleg-



scheibe hindurchgedrickt werden. Dies wirde zu einer Perforation der die An-
kerstelle Uberdeckenden Dichtung fuhren. Erfolgt die Druckbelastung exzen-
trisch auf die Unterlegscheibe oder nicht weit neben ihr auf die nur durch wei-
chen Dammstoff geschutzte Dachabdichtung, kénnten sich Schraube und Un-
terlegscheibe verbiegen, was zur Lockerung der Schraube im Stahltrapezblech
und zu starker Beanspruchung der Dachabdichtung an den Ré&ndern der

Lastverteilungsplatte fihren wurde.

Dieses Problem ist nach der Beschreibung des Streitpatents bei allen
vorbekannten Befestigern nicht zufriedenstellend gel6st, dies soll auch fur Be-
festiger nach der Lehre der besonders erwéhnten deutschen Offenlegungs-
schrift DE-OS 31 37 836 gelten.

Zur Losung schlagt das Streitpatent vor, vorbekannte Befestiger in der
Weise weiterzuentwickeln, daB mit Abstand vom Schraubenkopf in dem sich an
den Schraubenkopf anschlieBenden gewindelosen Abschnitt des Schrauben-
schaftes ein Anschlag ausgebildet oder angeordnet ist und daB die Unterleg-
scheibe an dem Anschlag mit ihrem die Durchgangséffnung begrenzenden Be-
reich abgestitzt und gegenlber der Schraubenachse kippbar ist. Dabei setzt
das Kippen - wie es auch das Bundespatentgericht gesehen hat - voraus, daB
eine gewisse Beweglichkeit der Scheibe entlang dem Schraubenschaft in
axialer Richtung und ein gewisser Abstand zwischen dem Lochrand der Schei-
be und dem Schraubenschaft in radialer Richtung gegeben sind. Das Streitpa-
tent schlagt nach seiner einleitenden Bemerkung eine gezielte Uber das regel-
maBig vorhandene Spiel hinausgehende Verstarkung der Kippbarkeit durch
konstruktive Mittel vor. Dies hat der gerichtliche Sachverstéandige in der mund-

lichen Verhandlung erlautert und die dabei gebildeten Kippwinkel in einer Gro-



Benordnung von bis zu 30 Grad angesiedelt. Dies zeigen auch die Figuren 3
und 4 der Streitpatentschrift. Insbesondere die Figur 4 verdeutlicht das Aus-
maB der Kippbarkeit der Unterlegscheibe gegenuber der Schraubenachse bei

einseitiger Belastung.

Dieses Kippen setzt eine ausreichende Verschwenkbarkeit durch kon-
struktive rdumliche Gestaltung voraus und nicht erst durch plastische Verfor-
mung bei spéterer einseitiger Belastung. Dies verlangt mehr als die Mdoglichkeit
einer Relativbewegung zwischen Scheibe und Schraubenschaft, die allein
deswegen besteht, weil diese nicht etwa durch VerschweiBen einstuckig ver-
bunden sind, und ebenso mehr als ein mit dem Ublichen auf Fertigungstoleran-
zen beruhenden Spiel verbundenes Wackeln. Allerdings ist im Anspruch 1 da-
von die Rede, daB der Durchmesser des gewindefreien Schaftabschnittes
gleich groB oder kleiner gewéhlt sein kann als der Durchmesser der Offnung in
der Unterlegscheibe. Damit ist jedoch nicht in Frage gestellt, daB die Abmes-
sungen so gewahlt werden sollen, daB eine Kippbarkeit der Scheibe in dem
erdrterten und in den Zeichnungen des Streitpatents gezeigten Umfang erreicht
werden kann. Verdeutlicht wird dies in der Beschreibung noch dadurch, daB im
AnschluB an die Erlauterung der Figuren 5 und 6 nochmals hervorgehoben
wird, daB durch die Konstruktion der Durchgangsoéffnung und den gewindefrei-
en Abschnitt mit dem Anschlag die Unterlegscheibe gegeniber der Schraube-

nachse gekippt werden kann (Sp. 4 Z. 55-59).

Il. Eine vollstédndige Vorwegnahme der Lehre des Streitpatents durch
den Offenbarungsgehalt der nachveréffentlichten Europdischen Patentanmel-
dung 01 29 404, soweit sich diese mit der Lehre der friheren britischen Vor-
anmeldung GB 83 16 327 deckt, konnte der Senat nicht feststellen.



Allerdings ist - was zwischen den Parteien unstreitig ist und der Sach-
verstandige bestatigt hat - die Mehrzahl der Merkmale des Streitpatents bereits

einzeln und in Kombination miteinander neuheitsschadlich offenbart.

Dies gilt aber nicht fir das Merkmal der Verschwenkbarkeit oder Kipp-
barkeit nach dem oben erbrterten Verstandnis des Streitpatents. Von Ver-
schwenkbarkeit ist in der britischen Patentanmeldung nicht die Rede, ebenso-
wenig ist sie allerdings ausgeschlossen. Der gerichtliche Sachversténdige hat
insoweit sein schriftliches Gutachten in der mundlichen Verhandlung relativiert.
Soweit er in seinem schriftlichen Gutachten davon ausgegangen sei, daB dies
durch die nach der britischen Schrift angeordneten Vorspriinge an der Unter-
seite der Schraube ausgeschlossen werden solle, sei er hierzu durch die deut-
sche Ubersetzung gelangt, die das englische Wort "angle" mit Vorsprung tber-
setzt habe. Die konische Verformung allein hindere nicht die Kippbewegung.
Soweit er im schriftichen Gutachten eine axiale Bewegung ausgeschlossen
habe, misse er einrdumen, daB fertigungstechnisch der AusschluB3 einer

Axialbewegung entlang dem Schraubenschaft nicht mdglich sei.

Der Sachverstandige ist aber dabei geblieben, daB3 aus seiner Sicht der
fachkundige Leser der britischen Schrift nicht entnehmen kénne, daB Uber das
praktisch unvermeidliche MaB hinaus ein Spiel vorhanden sein solle, das ein
Verschwenken oder Kippen ermogliche. Dem folgt der Senat. Mit den Abmes-
sungen der Offnung befaBt sich die Schrift nicht naher. Beschreibung und Ab-
bildungen ist nur zu entnehmen, daB die Offnung im Rahmen der Herstel-
lungstoleranzen auf den konischen Teil des Schraubenkopfes abgestimmt sein

soll.



Mit dem gerichtlichen Sachverstandigen geht der Senat davon aus, daf
als Durchschnittsfachmann eine Person anzusehen ist, die eine Ausbildung als
Techniker oder Ingenieur mit der Ausbildung an einer Fachhochschule in erster
Linie auf dem Gebiet des Maschinenbaus hat und Uber Berufserfahrung ver-
fugt, sowohl in der Fertigung eines metallverarbeitenden Betriebes als auch in

der Erstellung von Industriebauten, jedenfalls in der Dachdeckerbranche.

Ein solcher Fachmann entnimmt der britischen Schrift, daB diese ten-
denziell darauf zielt, die relative Beweglichkeit zwischen Scheibe und Schaft
einzuschranken. Vor allem soll eine Verdrehung der Scheibe relativ zum Schaft
verhindert werden. Zumindest in bevorzugten Ausfiihrungsbeispielen soll auch
die axiale Bewegung der Scheibe eingeschrankt werden, weil damit zugleich
eine verbesserte Verdrehsicherung erreicht werden kann. Tendenziell ist damit
ein weitgehender AusschluB axialer Verschiebbarkeit zum Ausdruck gebracht.
Eine Verschwenkbarkeit im Sinne des Streitpatents kann daher nicht festge-

stellt werden.

Allerdings ist auch nach der Lehre der britischen Schrift eine gewisse
Schwenkbeweglichkeit vorhanden, wie sie sich aus Ublichen Herstellungstole-
ranzen ergibt. Dies erkennt der Fachmann, wie der Sachverstédndige in der
mundlichen Verhandlung bestatigt hat. So ist insbesondere an keiner Stelle
davon die Rede, daB3 der radiale Abstand zwischen Schaft und Lochrand der
Scheibe Uber ein Obliches Maf3 hinaus verringert werden soll. Der Abstand zwi-
schen der Unterseite des Schraubenkopfes und dem oberen Rand des Gewin-
des soll zwar der Dicke der Scheibe angepalBt sein, wie der Fachmann aus der
Gesamtoffenbarung der Schrift entnimmt. Es ist jedoch nichts daflr ersichtlich,

daB dabei der Schraubenkopf und die diesen aufnehmende Offnung in der
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Scheibe exakt aneinander angepaBt sein sollen. Die Entgegenhaltung geht
vielmehr von einem Ublichen HerstellungsprozeB aus und nimmt dabei - wie
der gerichtliche Sachverstéandige bestétigt hat - die Ublichen Herstellungstole-
ranzen in Kauf. Hinzu kommt, daB3 die Unterseite des Schraubenkopfes zwar
konisch ausgeformt sein und in Einbaulage in eine entsprechende Ausneh-
mung der Scheibe eingreifen soll. Nach den Gberzeugenden Ausfuhrungen des
gerichtlichen Sachversténdigen, denen der Senat folgt, werden beide nicht da-
durch gegeneinander verspannt, daB beim Eindrehen der Schraube der Ab-
stand zwischen Schraubenkopf und oberem Gewinderand verkurzt wirde, was
nicht moglich ist, sondern allein dadurch, daB3 der Schraubenkopf die Scheibe
gegen die in gewissem Umfang elastische und damit nachgiebige Dachisolie-
rung preBt. Von daher verbleibt auch bei der Vorrichtung nach der britischen
Schrift zwischen Schraube und Scheibe auch im fertigen Zustand ein gewisses
Spiel, innerhalb dessen die Scheibe um die von dem Schraubenschaft gebil-
dete Achse kippen kann. Demgegenilber verlangt die Lehre des Streitpatents
eine gréBere, Uber dieses Kippen hinausgehende Beweglichkeit. Wie bereits
ausgefuhrt, hat der gerichtliche Sachverstandige diese in der GréBenordnung
von Winkeln bis zu 30 Grad angesiedelt. Diese bietet eine hinreichende Ge-
wahr dafur, daB bei der Austibung eines Drucks auf einen Teil der Scheibe ein
Verbiegen oder Herausziehen der Schraube vermieden und damit der vom
Streitpatent angestrebte Erfolg erreicht wird. DaB auch Offnungen in der
Scheibe die ein solches Spiel um den Schraubenschaft erméglichen wirden,
zum Offenbarungsgehalt der britischen Schrift gehoérten, hat der Senat nicht
feststellen kdnnen. Damit ist insoweit eine vollstandige Vorwegnahme der Leh-

re des Streitpatents durch die Entgegenhaltung nicht festzustellen.
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[ll. Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen weiteren Pa-
tentanspriche haben die weitere Ausgestaltung der Lehre des Patentan-
spruchs 1 zum Gegenstand, sind auf diesen rlickbezogen und werden daher

durch dessen Patentfahigkeit ebenfalls getragen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Ubergangsrege-
lung in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur Anderung des Patentgesetzes
und anderer Gesetze (2. PatGAndG) Ubergangsweise weiter anwendbaren
§ 110 Abs. 7 PatG a.F. i.V.m. §§ 91, 97 ZPO.

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Muihlens



