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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 8. September 1998 durch
den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Brof,

Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

fir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Juristi-
schen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats IV) des
Bundespatentgerichts vom 20. August 1996 wird auf Ko-

sten des Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 8. Juni

1983 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritdt einer Ge-

brauchsmusteranmeldung vom 26. Januar 1983 angemeldeten

deutschen Patents 33 20 617, das eine "vorgefertigte Ver-

kleidungsschiirze fiir Badewannen" betrifft und sechs Patent-

anspriiche umfaBt. Die allein im Streit stehenden Patentan-

spriiche 1 und 2 des Streitpatents lauten:

"1l. Vorgefertigte Verkleidungsschiirze fiir Badewannen,

Duschtassen od. dgl., bestehend aus einer Tafel,
die aus einem Tafelkern mit wenigstens auf einer
Seite anzubringender Sichtverkleidung hergestellt
ist und die auf wenigstens einen hohenverstellba-

ren FuBl gestilitzt ist, dadurch gekennzeichnet,

daB der Tafelkern (5) aus einem wasserfesten,
beidseitig mit Glasgewebe armierten Kunststoff-

Hartschaum besteht,

und daB an der Unterseite der Tafel (4) wenigstens
eine metallene Strebe (10, 21, 21') aufgesetzt
ist, mit der der hohenverstellbare FuB (7, 8; 7',

19; 27) verbunden ist.

2. Verkleidungsschiirze nach Anspruch 1, dadurch ge-

i

W

kennzeichnet, daB als hohenverstellbarer FuB (7, 8;
7', 19; 27) ein mit einem Gewindeteil (29) an oder

in der Strebe (3) eingedrehter Gewindezapfen (19;

27) dient."
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Eine Ausfilhrungsform bei einer Badewanne zeigt die

nachstehend wiedergegebene Figur 1 der Zeichnungen:



Die Kl&gerin hat geltend gemacht, der Gegenstand der
Patentanspriiche 1 und 2 des Streitpatents sei mit Riicksicht
auf den Stand der Technik, wie ihn insbesondere die briti-
sche Patentschrift 1 487 072, die Unterlagen des deutschen
Gebrauchsmusters 1 937 861, die Vert6ffentlichung der euro-
pdischen Patentanmeldung 0 069 802, die deutsche Offenle-
gungsschrift 31 04 955 sowie die Unterlagen des deutschen
Gebrauchsmusters 1 948 902 bildeten, nicht patentfdhig. Sie
hat beantragt, das Streitpatent teilweise, ndmlich im Um-
fang seiner Patentanspriiche 1 und 2, fiir nichtig zu erkl&a-

ren. Der Beklagte ist dem entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in dem

beantragten Umfang fiir nichtig erklart.

Hiergegen wendet sich die Berufung des Beklagten, der
das Streitpatent, soweit angegriffen, in seiner erteilten
Fassung und hilfsweise mit einem Patentanspruch 1 vertei-
digt, in den auch das kennzeichnende Merkmal des Patentan-
spruchs 2 aufgenommen ist. Die Kl&gerin tritt dem Rechts-

mittel entgegen und verteidigt das angefochtene Urteil.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverstandi-
ger hat Professor Dr.-Ing. Dieter Ostertag, Ordinarius fiir
Haustechnik und Bauphysik an der Technischen Universitét
Miinchen, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in

der miindlichen Verhandlung erl&utert und ergdnzt hat.



Entscheidungsgriinde:

Die zuldssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Senat
tritt der Beurteilung des Bundespatentgerichts bei, dafB der
Gegenstand des Streitpatents in dem angegriffenen Umfang
nicht auf erfinderischer Tdtigkeit beruht und dafB das
Streitpatent insoweit nicht patentfdhig ist (§§ 1, 4 PatG),
weil er sich fiir den Fachmann in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergab. Dies fiithrt zur Zurickweisung
der Berufung. Als maBgeblichen Fachmann sieht der Senat da-
bei auf Grund der Erorterung in der mindlichen Verhandlung
einen im Bereich des Innenausbaus tdtigen Handwerker (z.B.
Fliesenleger, Installateur oder Maurer) an, dessen Kennt-
nisse und Fdhigkeiten nicht {iber die eines Meisters hinaus-

gehen.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine vorgefertigte
Verkleidungsschiirze fiir Badewannen, Duschtassen oder der-
gleichen. Ein GroBteil der Badewannenverkleidungen wird
aufgemauert und erhdlt anschlieBlend eine Fliesenverklei-
dung, wobei eine durch eine Fliesentiir verkleidete Revisi-
onsoffnung freigelassen wird. Dieses Gewerk ist aufwendig
und verteuert die Aufstellungskosten einer Badewanne erheb-
lich. Das Streitpatent schildert Verkleidungsschiirzen als
aus der britischen Patentschrift 1 487 072 und den Unterla-
gen des deutschen Gebrauchsmusters 1 897 102 bekannt, die
eine Verblendung durch Vorfertigung der Verkleidungsteile
erleichtern. Diese Verkleidungsteile seien aber zu kost-
spielig herzustellen, zu umstdndlich zu montieren und zu

mihsam an die verschiedenen Gegebenheiten anzupassen.



2. Durch das Streitpatent soll unter Vermeidung dieser
Nachteile eine an verschiedene FlachengrodBen und bauliche
Gegebenheiten einfach anzupassende und preiswert vorzufer-
tigende Verkleidungsschiirze zur Verfiigung gestellt werden
(Beschreibung Sp. 2 Z. 30-35).

3. Hierzu schlagt das Streitpatent in seinem Patentan-
spruch 1 - unter zusdtzlicher Anfiihrung von Verwendungshin-
weisen, die nachfolgend weggelassen sind - eine (vorgefer-

tigte) Verkleidungsschiirze mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Schiirze besteht aus einer Tafel

1.1 aus einem Tafelkern aus einem wasserfesten Kunst-

stoff-Hartschaum,

1.2 der beidseitig mit Glasgewebe armiert ist,

2. an ihrer Unterseite ist (wenigstens) eine metallene

Strebe aufgesetzt,

3. die Strebe ist mit (wenigstens) einem hohenver-
stellbaren FuB verbunden, auf den die Tafel ge-

stiitzt ist.

Patentanspruch 2 sowie mit diesem iibereinstimmend Pa-
tentanspruch 1 nach Hilfsantrag definieren den hohenver-

stellbaren FuB3 ndher dahin, daB als solcher

3.1 ein mit einem Gewindeteil an oder in der Strebe

eingedrehter Gewindezapfen dient.



4. Als Vorteile dieser Losung gibt die Beschreibung
des Streitpatents insbesondere an, daB bei hoher Warmeiso-
lierung und Wasserfestigkeit eine leichte Bauweise méglich
sei; das Material sei zudem leicht zu sdgen und dauerhaft

mit Fliesen oder Kacheln zu verkleben.

II. 1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents ist neu, was auch die Kldgerin nicht mehr in
Abrede stellt. Keine der im Verfahren genannten Entgegen-

haltungen nimmt ihn vollstdndig vorweg.

2. Mit dem Bundespatentgericht ist der Senat jedoch
davon iberzeugt, daB es fiir den Fachmann keiner erfinderi-
schen Leistung bedurfte, den Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 zu entwickeln.

Beim Innenausbau verwendbare Tafeln aus einem Tafel-
kern aus wasserfestem Kunststoff-Hartschaum mit beidseiti-
ger Glasfaserarmierung in Form eines Glasfasergewebes im
Sinne der Merkmale (1), (1.1) und (1.2) waren vor dem Prio-
ritdtstag des Streitpatents bekannt und marktgangig, wie
auch der gerichtliche Sachverstdndige in seinem schriftli-
chen Gutachten und in der miindlichen Verhandlung angegeben
hat. Dies ist von den Parteien nicht in Zweifel gezogen
worden und entspricht auch dem durch Schutzrechtsveroffent-
lichungen belegten Stand der Technik. So sind schon in den
Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 937 861 aus dem
Jahr 1965 tafelformige Verbundelemente beschrieben, die ei-
nen Kern aus Kunststoffschaum aufweisen konnen; zur Vermei-

dung von Ausknickungen wird hier die Anordnung einer mit



Metall- oder Drahtgeflecht, wenn auch noch nicht aus Glas-
fasergewebe, verstarkten Spezialbindemittelschicht zu bei-
den Seiten des Kerns vorgeschlagen; hier wird weiter die
einseitige oder beidseitige Verwendung einer AuBenschicht,
etwa aus Platten oder Mosaiksteinchen, erwdhnt. Das Ver-
bundelement kann flir Badewannen- und Brausetassenverklei-
dungen verwendet werden (Beschreibung S. 3). Aus der Verof-
fentlichung der europdischen Patentanmeldung 0 069 802 vom
19. Januar 1983 (Beschreibung S. 2 zweiter Absatz; Patent-
anspruch 4) sind aus Hartschaum hergestellte Tragplatten
bekannt, wobei zur Versteifung und Verstadrkung ein Glasfa-
servlies, allerdings hier kein Glasfasergewebe, aufgeklebt
ist (Beschreibung S. 2 zweiter Absatz, S. 7 zweiter Absatz;
Patentanspruch 4). Die deutsche Offenlegungsschrift

31 04 955 aus dem Jahr 1982 erwdhnt in Patentanspruch 4
feuchtigkeitsbestdndige Bautafeln, die mit einem Rasterge-
webe belegt sind und in die Kunststoffschaum wie Poly-
urethan oder Styrodur eingelegt ist. Das Rastergewebe ist
an beiden AuBenfldchen aufgebracht und besteht vorzugsweise
aus Glasfasern (Zusammenfassung). Diese Tafeln sind zum
Aufbringen einer Sichtverkleidung geeignet (Verdffentli-
chung der europdischen Patentanmeldung 0 069 802; Beschrei-
bung S. 2 letzter Absatz; deutsche Offenlegungsschrift

31 04 955 Beschreibung S. 3 letzter Absatz).

Eine Lehre, diese entsprechend Patentanspruch 1 des
Streitpatents einsetzbaren Tafeln mit einem hdhenverstell-
baren FuB zu versehen, ist den genannten Entgegenhaltungen
nicht zu entnehmen. Hierin kann eine erfinderische Leistung
jedoch nicht gesehen werden. Wie der gerichtliche Sachver-

stdndige zur Uberzeugung des Senats ausgefiihrt hat, ist es



wegen der beim Bau auftretenden Toleranzen zwingend notwen-
dig, eine Einstellung der MontagehShe der Verkleidungsplat-
ten vorzusehen. Dies mit Hilfe eines hohenverstellbaren Fu-
Bes vorzunehmen, gehdrte zu den Moglichkeiten, die dem
Fachmann ohne erfinderisches Zutun zur Verfiigung standen.
Eine H6heneinstellung durch verstellbare FiBe war, wie der
gerichtliche Sachverstadndige iUberzeugend ausgefilhrt hat,
bereits lange vor dem Prioritdtszeitpunkt des Streitpatents
im Innenausbau geldufig. Dies belegt auch der in das Ver-

fahren eingefithrte Stand der Technik.

So war es aus der britischen Patentschrift 1 487 072
bekannt, Badewannen mit einer entfernbaren Schutzwand etwa
aus Kunststoffplatten zu versehen, wobei auf der Unterseite
mehr oder weniger tief eindrehbare Schrauben vorgesehen
sein konnen (Beschreibung S. 2 Z. 62-69; Fig. 3). Bei die-
sen Schrauben handelt es sich, wie der gerichtliche Sach-
verstidndige zur Uberzeugung des Senats ausgefithrt hat, um
Stellschrauben zur hohenverstellbaren Abstiitzung auf dem im

allgemeinen recht unebenen RohfuBboden.

Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters
1 948 902 zeigen und beschreiben einen TrennwandfulB3 fiir bo-
denfrei gestellte Fliesentrennwdnde. Dieser FuBl ist hohen-
verstellbar (Beschreibung S. 2 dritter Absatz), wird durch
die Trennwand unten abschlieBende Fliesenstreifen gefiihrt
und mittels einer Schraubenmutter befestigt (Beschreibung
S. 2 zweiter Absatz), wobei anstelle der Fliesenstreifen
auch ein Kunststoffprofil verwendet werden kann (Beschrei-

bung S. 3 erster Absatz). Zur Vermeidung von Korrosion soll



sichtbares Eisen hier nicht eingesetzt werden (Beschreibung

S. 3 zweiter Absatz).

Somit liegt die Leistung des Erfinders des Streitpa-
tents in der Vereinigung zweier gadngiger MaBnahmen, ndmlich
des Einsatzes eines als geeignet bekannten Materials unter
gleichzeitigem Vorsehen an sich ebenfalls bekannter Mittel
zur HOhenverstellung und -justierung unter gleichzeitiger
konstruktiver Anpassung an die Besonderheiten des weichen
Materials, wobei fiir diese Anpassung die grundsédtzliche LG-
sung ebenfalls schon vorgezeichnet war. Zudem muBte, wie
der gerichtliche Sachverstdndige in seinem schriftlichen
Gutachten und in der miindlichen Verhandlung iiberzeugend an-
gegeben hat, eine Strebe schon deshalb vorgesehen werden,
weil bei der begrenzten Druckfestigkeit des Hartschaums das
Gewicht der Platte nur iiber eine relativ groBe Aufstands-
flache verteilt aufgefangen werden konnte (der gerichtliche
Sachverstdndige hat dies im schriftlichen Gutachten als
"platte Selbstverstandlichkeit" bezeichnet). Diese Vereini-
gung zweier geldufiger MaBnahmen, die zwar eine gewisse
"Pfiffigkeit" erfordert, durchschnittliches handwerkliches
Kobnnen aber nicht iibersteigt, fiihrte den Fachmann zu einem
Gegenstand mit samtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1
des Streitpatents mit Ausnahme der Materialwahl fiir die
Strebe. Diese ist aber, wie auch der gerichtliche Sachver-
stdndige iiberzeugend angegeben hat und was ohne weiteres
einleuchtet, sekund&dr; sie steht letztlich im Belieben des
Fachmanns. Die Auswahl von Metall als eines der iiblichen
Materialien fiir Beschldge begriindet jedenfalls weder fiir
sich noch in Zusammenschau mit den iibrigen LOsungsmerkmalen

eine erfinderische Leistung.



Der Senat hat dabei auch beriicksichtigt, daB Gegen-
stdnde nach dem Streitpatent nach dem allerdings nicht né&-
her belegten Vortrag der Beklagten einen betrédchtlichen
Markterfolg erzielt haben und daB man sie als Massenartikel
bezeichnen kann. Derartige Hilfskriterien, die bei der Ge-
samtbeurteilung der Frage, ob erfinderische Tatigkeit vor-
liegt, mit beriicksichtigt werden miissen (vgl. Senat, Urt.
v. 18.9.1990 - X ZR 29/89, GRUR 1991, 120, 121 - elastische
Bandage; schweizerisches Bundesgericht SMI 1994, 328, 335
- Slim Cigarette) konnen zwar einen Hinweis auf das Vorlie-
gen erfinderischer T&atigkeit liefern, aber allein keine
verbindliche Aussage dariiber rechtfertigen (vgl. Senat,
aa0, - elastische Bandage; vgl. weiter etwa EPA T 24/81
ABl. EPA 1983, 133 = GRUR Int. 1983, 650 - Metallverede-
lung). Aus diesen Gesichtspunkten kann im vorliegenden Fall
aber schon deshalb nichts Entscheidendes zugunsten des
Streitpatents abgeleitet werden, weil der Fortschritt, den
das Verlassen der konventionellen Wannenummauerung bringt,
vor dem Prioritdtstag bereits durch andere Ldsungen bekannt
war; dies hat auch der gerichtliche Sachverstadndige besta-
tigt. Wirtschaftliche Erfolge deuten unter den vorliegenden
Umstdnden nur darauf hin, daB es sich beim Gegenstand des
Streitpatents um eine handwerklich geschickte L&ésung han-
delt, angesichts des Riickgriffs auf wenige, fiir sich be-
kannte Elemente, deren Kombination zudem durch den Stand
der Technik angeregt war, nicht aber auch darauf, daB eine

erfinderische Leistung vorlé&ge.

ITTI. Auch in Verbindung mit dem zusdtzlichen Merkmal

des Patentanspruchs 2 des Streitpatents, das in den Patent-
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anspruch 1 nach Hilfsantrag aufgenommen ist, wonach als ho-
henverstellbarer FuB ein mit einem Gewindeteil an oder in
der Strebe eingedrehter Gewindezapfen dient, ergibt sich
kein Gegenstand, der sich fiir den Fachmann nicht in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben hatte.
Die Ausgestaltung verwirklicht lediglich eine einfache, zum
Prioritdtstag la&ngst bekannte Ldsungsmdglichkeit fiir die
Hohenverstellung des FuBes, die der gerichtliche Sachver-
stdndige iberzeugend als zum alltdglichen Handeln des Fach-
manns gehorend bezeichnet hat. Dies entspricht der Beurtei-

lung durch das sachkundige Bundespatentgericht.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3
PatG in der noch bis zum 31. Oktober 1998 geltenden Fassung
(kiinftig § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in der Fassung des
2. PatGAndG) in Verbindung mit § 97 ZPO.

Rogge BroB Melullis

Scharen Keukenschrijver
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