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betreffend das Gebrauchsmuster G 94 08 610 Lo | 5/97

(hier: Lé6schungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 20. Dezember 2000 durch den Vorsitzenden

Richter Goebel sowie der Richter Dipl.-Ing. Dehne und Dr. agr. Huber

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschlul® des
Deutschen Patent- und Markenamts — Gebrauchsmusterabtei-
lung | — vom 15. Juni 1999 wird zurlickgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragt der Antragsgegner.

Grinde

Der Antragsgegner und Beschwerdefuhrer ist Inhaber des am 19. April 1994 an-
gemeldeten und am 11. August 1994 in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmus-
ters G 94 08 610 mit der Bezeichnung "Bituminése Abdichtung auf Betontragde-
cken." Der Anmeldetag der Patentanmeldung DE 44 13 624.2 (19. April 1994) ist

in Anspruch genommen.

Wegen des mit der Anmeldung am Anmeldetag eingereichten einzigen Schutz-
anspuchs, der der Eintragung zugrunde liegt, wird auf die Gebrauchsmusterakte

verwiesen.



Die Antragstellerin hat am 21. Januar 1997 die Loschung des Gebrauchsmusters
beantragt, da dessen Gegenstand nicht schutzfahig sei. Zur Begrindung hat die
Antragstellerin ua auf die deutsche Offenlegungsschrift 2549 993 Bezug ge-
nommen und die Neuheit des Gebrauchsmustergegenstands demgegenlber

bestritten.

Der Antragsgegner hat dem Antrag auf Loschung widersprochen. Er hat das Ge-
brauchsmuster vor der Gebrauchsmusterabteilung mit dem eingetragenen

Schutzanspruch verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat das

Gebrauchsmuster mit Beschlufld vom 15. Juni 1999 gel6scht.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Antragsgegners.

Er tragt vor, dal’ der im Verfahren eingefiuihrte Stand der Technik den Gegenstand
des Gebrauchsmusters weder vorwegnehme noch nahelege. Er verteidigt das
Gebrauchsmuster zuletzt mit dem in der mundlichen Verhandlung eingereichten

Schutzanspruch. Dieser lautet:

Bitumindse Abdichtung fur genutzte Dach- oder Bauwerksflachen
auf Betontragdecken (10), bei der Bahnenwerkstoff (14) auf der
Betontragdecke (10) unter Verwendung einer heilen bitumindsen
Schmelzmasse (13) verlegt ist, die an der Betontragdecke (10)
vollflachig haftet, dadurch gekennzeichnet, dal} die Abdichtung
ein auf der Betontragdecke (10) verlegtes Bewehrungsgitter (12)
aufweist, das von der mit dem Bahnenwerkstoff (14) im GielRver-
fahren aufgebrachten Schmelzmasse (13) durch Aufschwimmen

umhllt ist.



Der Antragsgegner beantragt,

den angefochtenen Beschluly aufzuheben und den Léschungsan-

trag zurickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zuriuckzuweisen.

Sie tragt vor, auch der Gegenstand nach dem Schutzanspruch in der zuletzt ver-
teidigten Fassung seien nicht neu gegenuber dem Gegenstand der
DE 25 49 993 A1. Bezuglich des angewandten GieRRverfahrens verweist sie auch
noch auf die DIN 18195 Teil 3 (August 1983).

Die zulassige Beschwerde des Antragsgegners ist unbegrindet. Denn der LO-
schungsantrag ist begrindet. Soweit das Gebrauchsmuster nicht mehr verteidigt
wird, folgt dies aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG, weil insoweit der Widerspruch ge-
gen die Loschung fallengelassen worden ist. Im Ubrigen ist der Léschungsan-
spruch aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG gegeben.

1. Gegenstand des noch verteidigten Schutzanspruchs ist eine bituminése Ab-

dichtung auf Betontragdecken mit folgenden Merkmalen:

0 Die bitumindse Abdichtung dient flr genutzte Dach- oder
Bauwerksflachen auf Betontragdecken;
1 die Abdichtung enthalt einen Bahnenwerkstoff;

1.1 der Bahnenwerkstoff ist auf der Betontragdecke



verlegt;
2  die Abdichtung enthalt eine Schmelzmasse;
2.1 die Schmelzmasse ist heil} bituminos;
2.2 die Schmelzmasse ist im GielRverfahren aufgebracht;
2.3 die Schmelzmasse haftet vollflachig an der
Betontragdecke;
3  die Abdichtung weist ein Bewehrungsagitter auf;
3.1  das Bewehrungsgitter ist auf der Betontragdecke
verlegt;
3.2 das Bewehrungsgitter ist von der Schmelzmasse
umhdullt;

3.2.1 durch Aufschwimmen.

2. Der Schutzanspruch beruht auf dem eingetragenen Schutzanspruch unter
Hinzunahme von weiteren Merkmalen (Merkmal 2.2 und 3.2.1 obiger Gliederung)
aus der eingetragenen Beschreibung, insbesondere S 4, Abs 2. Alle dort aufge-
fuhrten und in den Anspruch aufgenommenen Merkmale sind als zur Erfindung
gehorig offenbart. Der Anspruchsgegenstand beschrankt somit den eingetragenen
Schutzanspruchsgegenstand in zulassiger Weise und geht nicht Gber den Inhalt

der ursprunglichen Unterlagen hinaus.

3. Der Gegenstand nach Schutzanspruch ist nicht schutzfahig. Denn er weist
nicht die erforderliche Neuheit (§ 1 GebrMG) auf.

Aus der DE 2 549 993 A1 geht eine Bauwerksbeschichtung fur Dacher hervor, die
bereits alle Bestandteile der — wie oben entnehmbar gegliederten — beanspruchten
Abdichtung aufweist. Von den dort beschriebenen Alternativen ist hier die zu Fig 2
beschriebene Vorgehensweise des Auftragens von heil’flissiger Abdichtmasse

von Bedeutung.

Dabei wird Ubereinstimmend mit den Merkmalen 0,1 und 1.1 obiger Anspruchs-

gliederung ein bahnenformiger Abdeckbelag auf eine bspw. aus Beton beste-



hende Dachdecke (s Beschr S5, Abs 1) aufgebracht (s S8 Abs 3 der Entge-
genhaltung). Die heiRe Schmelzmasse wird auch schon im "Gief3- und Einrollver-
fahren" aufgebracht und haftet dadurch vollflachig an der Betontragdecke (s S 8,
Abs 3). Dieser Sachverhalt wird nochmals in Zusammenhang mit der Fig 2 be-
schriebenen (S 10, letzter Abs.).

Somit sind auch die Merkmale 2 mit 2.1 bis 2.3 vorbekannt.

Die bekannte Abdichtung kann auch schon einen Stltzkdrper aus ua Glasgitter-
gewebe enthalten (s S 8, Abs 2, Anspruch 5 und s 11, Abs 2). Die Angabe, dal}
die Abdichtungsmasse den Stutzkorper "enthalt", bringt zum Ausdruck, dal} der
Stutzkorper von der Masse umhullt ist, womit auch die Merkmale 3 mit 3.2 bekannt

sind.

Der Stutzkorper liegt bei der bekannten fertigen Bauwerksabdichtung gleichfalls
schon auf der Betontragdecke auf. Denn durch die Beschreibung in Zusammen-
hang mit der Fig 2 wird deutlich, wo ein solcher Stitzkorper, sollte er in der Ab-
dichtungsschicht 22 enthalten sein, nur liegen kann, namlich in der die Trag-
decke 11 bedeckenden Schicht 22 unterhalb der Abdeckschicht 24. Daraus ergibt
sich, dafd auch das Merkmal 3.1 bekannt ist.

Die Antragsgegnerin hat zum noch verbleibenden Merkmal des Umhdillens durch
Aufschwimmen (Merkmal 3.2.1) vorgetragen, der bekannten Abdichtung und auch
dem sonstigen im Verfahren befindlichen Stand der Technik sei nirgends ent-
nehmbar, dal} das Bewehrungsgitter in der Schmelzmasse aufschwimmt. Dieses
Aufschwimmen erfolge nach ihren Ausfuhrungen in der mandlichen Verhandlung
durch den beim Einrollen des abdeckenden Bahnenwerkstoffs vor der Bahnenrolle
entstehenden Wulst von flussiger Schmelzmasse. Durch die Dynamik dieses Wul-
stes werde das lose auf der Tragdecke liegende Bewehrungsgitter angehoben und
vollstandig von der Schmelzmasse umhillt. Nur so sei ein vollstandiges und
durchgangiges Beschichten der Betontragdecke unterhalb des Bewehrungsgitters

mit Schmelzmasse maoglich.



Von diesen Einzelheiten ist in der DE 25 49 993 A1 in der Tat nirgends die Rede.
In Zusammenhang mit dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig 2 ist auf S 10, letzter
Abs., lediglich erklart, dal3 die schmelzflissige Abdichtmasse im "Giel3- und Ein-
rollverfahren" aufgebracht wird und daly sowohl das Aufschmelzen als auch das

Aufbringen "Techniken, die von Dachdeckern langjahrig praktiziert werden", seien.

Die in der DE 25 49 993 A1 getroffene Feststellung, dal} es sich bei diesem "Giel3-
und Einrollverfahren" um ein bewahrtes und bekanntes Vorgehen handelt, wird
durch die DIN 18195 Teil 3 (August 1983) bestatigt. Dort wird auf der Seite 2 in
Kap 7.3 ein "GielRverfahren" beschrieben, bei dem beim Ausrollen der Bitumen-
bahn der Bahnenrolle in ganzer Breite ein Klebemassewulst vorlaufen und die

Klebemasse an den Randern der Bitumenbahn austreten muf}.

Genau so wie in der DIN-Schrift beschrieben bildet sich somit auch bei dem in der
DE 25 49 993 A1 verwendeten Verfahren beim Ausrollen der Abdeckschicht 24 in
der heillen Abdichtungsmasse vor der Abdeckrolle ein Wulst aus zahflissiger Ab-

dichtungsmasse.

Sollte nun in dieser Abdichtungsmasse ein Glasgittergewebe enthalten sein, wie
dies ua in Anspruch 5 der Entgegenhaltung fakultativ beansprucht wird, so wird
dieses Glasgittergewebe in der Abdichtungsmasse aufschwimmen. Denn die Ur-
sache dafur ist ja, wie die Antragsgegnerin in der mundlichen Verhandlung aus-
gefuhrt hat, der vor der Rolle herlaufende Abdichtungsmassenwulst, dessen "Dy-
namik" das Glasgittergewebe aufschwimmen lalt. Dieses Aufschwimmen hangt
auch nicht vom Zeitpunkt des Auflegens des Glasgittergewebes ab. Denn infolge
der Dynamik des Wulstes beim Einrollen der Bahnware hebt das Glasgitterge-
webe vom Boden ab, unabhangig davon, ob es zuvor auf die noch trockene Be-
tontragdecke oder in die bereits aufgebrachte heilRe Abdichtungsmasse gelegt

worden ist.



Der Antragsgegner weist zwar in diesem Zusammenhang noch darauf hin, dal} es
gemal der Beschreibung im Streitgebrauchsmuster S 4, Abs 2 darauf ankame,
"dald das Bewehrungsgitter verlegt wird, bevor der Bahnenwerkstoff mit der
Schmelzmasse ... verlegt wird". Doch kann fir diese eine zeitliche Reihenfolge
kennzeichnende Lehre jedenfalls dann kein Gebrauchsmusterschutz gewahrt
werden, wenn sie beim fertigen Produkt nicht mehr erkennbar ist und sich deshalb
in einer — vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossenen — Verfahrenserfindung
erschopft. Dald sich das beim Streitgebrauchsmuster verwendete GielRverfahren
ansonsten von dem bekannten und beschriebenen unterscheidet, ist Uberdies
nicht geltend gemacht worden. Vielmehr wird auf S 4, Abs 2 darauf hingewiesen,

dafl® das GielRverfahren "bekannt und bewahrt" sei und die Schmelzmasse "in

ubllicher Weise" aufzugiel3en ist.

Der beanspruchte Effekt des Aufschwimmens des Bewehrungsgitters wird sich
mithin bei dem bekannten Verfahren bei der beschriebenen Alternative einer Ver-
wendung eines Bewehrungsgitters in einer flussigen Abdichtungsmasse zwangs-
laufig ebenfalls einstellen, so dal® sich auch dieses Merkmal, obgleich es in der
Entgegenhaltung nicht explizit beschrieben ist, bei der bekannten fertigen Ab-

dichtung einstellen wird und somit nicht mehr neu ist.

4, Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84
Abs 2 Satz 1 und 2 PatG, § 97 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere
Entscheidung.

Goebel Richter Dehne ist wegen Dr. Huber
Ausscheidens aus dem
richterlichen Dienst gehin-
dert zu unterschreiben.

Goebel

Hu
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