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betreffend das deutsche Patent 196 11 170

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 31. Mai 2001 unter Mitwirkung des Richters
Gutermuth als Vorsitzenden, der Richterin Schuster, der Richter Dr. Henkel,

Dr. W. Maier und des Richters kraft Auftrags Dipl.-Ing. Harrer

fur Recht erkannt

1. Die Klage wird abgewiesen.
Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urtell ist hinsichtlich der Kosten fir die Beklagte gegen
Sicherheitsleistung in H6he von 15.000 DM vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Méarz 1996 angemeldeten
deutschen Patents 196 11 170 (Streitpatent), das eine ,Wetterschutzschiene* be-
trifft und 5 Patentanspriiche umfasst. Der allein angegriffene Patentanspruch 1 hat

folgenden Wortlaut:

»1. Wetterschutzschiene (11;31) fur Fenster (1) und Turen aus Holz,
die ein auf einem Fenster- oder Turrahmen (2) aufsetzbares, vor-
zugsweise mit einem etwa rechtwinkelig in Richtung des Fenster-
oder Turfligels (F) abstehenden Steg (18;39) als Anlage fur eine
Dichtung (5) versehenes erstes Profilteil (12;32), ein mit diesem
eine Wassersammelkammer (15;35) bildendes vertikal in Richtung
des Fenster- oder Turflugels (F) abstehendes zweites Profilteil

(13;33) und ein vertikal unterhalb der Wassersammelkammer



(15;35) an dem ersten Profilteil (12;32) angeformtes drittes Profilteil
(14;34) aufweist und ganz oder teilweise aus Metall und /oder
Kunststoff besteht, dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Profil-
teil (14;34) in dem vertikal unterhalb der Wassersammelkammer
(15;35) vorgesehenen dieser unmittelbar benachbarten Bereich als
Umlenkkammer (17;37) fUr eine anstehende Luftstromung mit einer
konkav gekrimmten Innenmantelflache (21;41) ausgebildet ist,
dass vertikal Uber der Anlage des dritten Profilteils (14;34) an dem
Fenster- oder Turrahmen (2) jeweils ein Freiraum (23 bzw. 44) vor-
gesehen ist und dass das dritte Profilteil (14;34) der Wetterschutz-
schiene (11;31) mit vertikalem Abstand Uber dem zugeordneten Teill
eines den Fenster- oder Turfligel (F) aufnehmenden Stockrahmens
(6), vorzugsweise parallel zu diesem verlaufend, unterstlitzungsfrei

angeordnet ist.”

Die Klagerin tragt vor, die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit. Zur Begriindung beruft sie sich auf die Druckschriften:

1. DE 295 14 132 U1 (Anlage K2) und

2. Produktkatalog ,Profile — Das Programm fur Profis“, bug AluTech-
nic, Gebrider Uhl GmbH & Co KG vom Juni 1982, S 25 (Anlage
K3).

Die Klagerin macht weiter geltend, der Gegenstand des angegriffenen Patents sei
offenkundig vorbenutzt. Er entspreche einer von ihr vor dem Anmeldetag des
Streitpatents hergestellten und am 19.3.1996 der Firma L... angebotenen Re-
genschutzschiene (System 1.7). Hierzu legt die Klagerin eine Zeichnung vom
19.3.1996 der H... GmbH, eine Kurzmitteilung an Firma

L... vom 19.3.1996 sowie einen Fax - Sendebericht vom 19.3.1996 vor (Anlagen
K4, K5).



Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 196 11170 im Umfang des Patentan-

spruchs 1 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Sie ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und héalt das Streitpatent fir
bestandsfahig. Die Beklagte bestreitet eine offenkundige Vorbenutzung, deren

Voraussetzungen die Klagerin nicht ausreichend dargelegt habe. Die als K 5 vor-

gelegten Urkunden gében zu Zweifeln Anlal3.

Entscheidungsgriinde

Die Klage, mit der der in § 22 Abs 2 iVm 8§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorgesehene Nich-
tigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist nicht be-

grindet.

Die Klagerin konnte den Senat nicht davon Uberzeugen, dafld der Durchschnitts-
fachmann, hier ein Techniker fir die Konstruktion von Regenschutzprofilschienen
im Fenster- und Tlrenbau, die in Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik unter Einsatz seiner fachlichen Fa-
higkeiten auffinden konnte. Dies geht zu Lasten der Klagerin. Die durch die ord-
nungsgemalfe Patenterteilung erlangte Rechtsstellung kann der Patentinhaberin
nur dann wieder genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dal3 sie diese zu
Unrecht erlangt hat (BGH GRUR 91, 522 ff mwN), was vorliegend nicht der Fall

ist.



Das Streitpatent betrifft eine Wetterschutzschiene fir Fenster und Turen aus Holz.
Gemald dem Oberbegriff von Anspruch 1 weist sie ein auf einem Fenster- oder
Tlarrahmen aufsetzbares erstes Profilteil, ein mit diesem eine Wassersammel-
kammer bildendes vertikal in Richtung des Fenster- oder Turfligels abstehendes
zweites Profilteil und ein vertikal unterhalb der Wassersammelkammer an dem
ersten Profilteil angeformtes drittes Profilteil auf und besteht ganz oder teilweise

aus Metall und/oder Kunststoff.

Eine Wetterschutzschiene dieser Art ist aus der DE 295 14 132 U1 (Anlage K2)
bekannt (s Fig 3). Sie weist als Nachteil vor allem auf, dass senkrecht auf das
dritte Profilteil einwirkende Luftstromungen das Wasser aus der Wasser-
sammelkammer nicht ablaufen lassen, sogar das Wasser zuriickdrangen kénnen
und dass sich Feuchtigkeit hinter dem dritten, am Rahmen anliegenden Profilteil
sammeln kann und mangels Bellftung den Holzrahmen angreift und dessen

Lebensdauer herabsetzt, s Sp 1, Z 32-51 der Streitpatentschrift.

Aufgabe der Erfindung ist es sinngemald It Sp 1, Z 52-68 der Streitpatentschrift,
eine Wetterschutzschiene zu schaffen, bei der das Wasser stets, auch bei Schlag-
regen und anstehender Luftstromung, zuverlassig ablauft und nicht zurtickge-
drangt wird, sowie sich keine Feuchtigkeit hinter dem dritten Profilteil sammeln
kann, sondern dieser Bereich mit Luft versorgt und somit zur Verlangerung der
Lebensdauer des Holzrahmens trocken gehalten wird. Dies soll mit geringem

Bauaufwand erreicht werden.

Diese Aufgabe wird nach Anspruch 1 gelost gemaR der von der Klagerin vorge-

legten Merkmalsgliederung (Anlage K6):

Wetterschutzschiene (11;31) fur Fenster und Tiren aus Holz

1. aus einem ersten Profilteil (12;32),



1.1 das auf einem Fenster- oder Turrahmen aufsetzbar ist

2. aus einem zweiten Profilteil (13;33),
2.1 das vertikal in Richtung des Fenster- oder Turflligels absteht und

2.2 mit dem ersten Profil eine Wassersammelkammer (15;35) bildet;

3. aus einem dritten Profilteil (14;34),
3.1 das vertikal unterhalb der Wassersammelkammer an dem ersten

Profilteil angeformt ist;

4. bestehend ganz oder teilweise aus Metall und/oder Kunststoff;

5. das dritte Profilteil (14;34) weist in dem vertikal unter der Wassersammel-
kammer (15;35) vorgesehenen dieser unmittelbar benachbarten Bereich
5.1 eine konkav gekrimmte Innenmantelflache (21;41) auf und
5.2 ist als Umlenkkammer (17;37) fir eine anstehende Luftstromung

ausgebildet;

6. vertikal Uber der Anlage des dritten Profilteils ist an dem Fenster- oder Tr-

rahmen jeweils ein Freiraum (23;44) vorgesehen;

7. das dritte Profilteil (14;34) der Wetterschutzschiene ist Uber dem
zugeordneten Teil eines den Fenster- oder Turfligel aufnehmenden Stock-
rahmen (6); (vorzugsweise parallel zu diesem verlaufend)

7.1  mit vertikalem Abstand und

7.2 unterstutzungsfrei angeordnet.

Diese Losung wird durch fakultative Merkmale ergdnzt, wonach (vorzugsweise)

gemal Pkt 1.2 der Merkmalsgliederung

das erste Profilteil mit einem etwa rechtwinklig in Richtung des

Fenster- oder Turfligels abstehenden Steg (18;39) als Anlage fur



eine Dichtung (5) versehen ist und gemaR Pkt 7’ der Merkmals-
gliederung das dritte Profilteil parallel zum Stockrahmen verlauft.

Gemald Streitpatentschrift, s Sp 2, Z 29 — 60, wird dadurch, dass das dritte Profil-
teil unmittelbar unter der Wasserkammer als Luftstromungs-Umlenkkammer kon-
kav ausgebildet ist, erreicht, dass eine auf die Schiene auftreffende Luftstromung
in etwa senkrecht zur Wasserablauféffnung vorbeigeleitet und somit auch eine
groRere Wassermenge abgefuhrt wird. Damit ist die Gefahr des Eindringens von
Wasser hinter die Schiene nahezu ausgeschlossen. Die nur linienférmige Anlage
am senkrechten Teil des Stockrahmens und die hierzu mit Abstand sowie vor-
zugsweise parallel verlaufende und unterstitzungsfreie Anordnung des dritten
Profilteils schafft bellftbare Freiraume zwischen Profilteil sowie Rahmen und ver-
hindert das Eindringen von Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung. Dies gewahrleistet

mit geringem Bauaufwand eine lange Lebensdauer des Holzrahmens.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist unbestritten neu. Der Senat wurde auch

nicht davon tberzeugt, dass es ihm an erfinderischer Téatigkeit fehlt.

Die zur Bildung des Oberbegriffs herangezogene Druckschrift gemafl Anlage K2
lasst schon die dem Patent zugrundeliegende Problematik nicht erkennen, denn
bei dieser Wetterschutzschiene geht es darum, sie zur sicheren und kostengunsti-
gen Befestigung im Fenster- oder Turrahmen 2 mit Langsriffelungen an ihrer
Rastleiste 5 und Anlageleiste 7 auszustatten, s S 1, Abs4 und Anspr 1 sowie
Fig 3. Auch die in dieser Druckschrift enthaltenen Merkmale der Profilschiene ge-
ben keine Hinweise, Anordnungen nach der Lehre des angegriffenen Anspruchs 1
vorzusehen. So liegen der Ansatz 20 und die Verlangerung 18, die dem dritten
Profilteil des Patentgegenstands entspricht, auf dem Rahmen 2 auf. Auch zeigt die
kantige Ausbildung des unterhalb der Wassersammelkammer liegenden Profilbe-

reichs mit der vertikalen Verblendleiste 14 keine Luftstrémungsumlenkkammer im



Sinne des Streitpatents. Aber auch die klemmende Anlage der Anlageleiste 7 an
der AulR3enseite 6 des Rahmens 2 fuhrt den Fachmann weg von der Schaffung
beluftbarer Freirdume in diesem Bereich zur Vermeidung von Feuchtigkeitsan-

sammlung.

Die dem Patentgegenstand nachstkommende Wetterschutzschiene nach Anlage
K3 liegt nur als Zeichnung ohne Beschreibung vor und lasst nicht erkennen, was
die dem Streitpatent zugrundeliegende Problematik der Feuchtigkeitsansammlung
zwischen Schiene und Stock l6sen konnte. Die Figur fur das Einbaubeispiel
R 5053/R 5081 zeigt zwar die Merkmale 1 bis 7, jedoch nicht die Merkmale 7.1
und 7.2. Es kann dahingestellt bleiben, ob die konkave Rundung der Schienen
unterhalb der Wassersammelkammer der Luftumlenkung dient oder — wie die Be-
klagte einwendet — nur herstellungsbedingt sei, da unstrittig keine unterstitzungs-
freie Anordnung des dritten Profilteils mit vertikalem Abstand zum Stockrahmen
vorliegt, weil zur Auflage auf diesem Stege vorgesehen sind. Zwischen diesen ist
zwar ein vertikaler Abstand zu sehen, sie unterbinden aber eine Luftzufuhr. Auch
eine patentgemal3e Verhinderung der Kapillarwirkung durch eine allenfalls linien-
formige Anlage des konkav geformten dritten Profilteils am Stockrahmen ist wegen

der Anlagenbreite der Schiene nach K3 am Stockrahmen nicht gegeben.

Somit war der Senat nicht davon Uberzeugt, dal} der Fachmann ohne weiteres
durch eine Zusammenschau von K2 und K3 zur L6ésung nach dem Streitpatentge-
genstand gelangt, schon weil auch bei einer Kombination der beiden bekannten

Gegenstande noch die Merkmale 7.1 und 7.2 des Patentgegenstandes fehlen.

Diese beiden Merkmale sind zwar — ebenso wie die Merkmale 1 bis 3 sowie 6 und
7 — in der Einbauzeichnung der von der Klagerin geltend gemachten offenkundi-
gen Vorbenutzung K4, K5 dargestellt. Nicht zu entnehmen sind dort aber die erfin-
dungswesentlichen Merkmale 5 bis 5.2 zur Umlenkung anstehender Luftstromung
unterhalb der Wassersammelkammer. Im Gegenteil ist die Wetterschutzschiene
nach K4, K5 gerade im Bereich des Wasserablaufs im Querschnitt eckig ausgebil-

det, also stromungsungunstig gebaut. Um zum Patentgegenstand zu gelangen,



musste der Fachmann deshalb die Wetterschutzschiene nach K4, K5 mit der die
Merkmale 5 bis 5.2 aufweisenden Schiene nach K3 kombinieren. Dazu bestand
fur ihn aber kein Anlal3, gerade aus diesen beiden Profilschienen genau die streit-
patentgeméaflRen Merkmale —und nur diese — auszuwéhlen und miteinander zu
kombinieren. Der Meinung der Kléagerin, diese Kombination sei fiir den Fachmann
naheliegend, konnte der Senat nicht folgen. Mangels Hinweisen auf die Bedeu-
tung der Profilausbildungen entsprechend den Merkmalen 7.1 und 7.2 - sowohl
aus K3 als auch aus K4/K5 — bestand keine Veranlassung, aus der Vielzahl vor-
bekannter Wetterschutzschienen gerade die Schiene aus dem Katalog K3 auszu-
wahlen, um sie mit dem Gegenstand nach K4 so zu kombinieren, dass gerade die

beanspruchten Merkmale des Streitgegenstandes miteinander vereinigt werden.

Bei dieser Sachlage musste die Frage der Offenkundigkeit der Vorbenutzung nicht

durch eine Beweisaufnahme geklart werden.

Der ( allein angegriffene ) Anspruch 1 hat somit Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,

der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs 1 PatG iVm § 709

ZPO.

Gutermuth Schuster Dr. Henkel Dr. W. Maier Harrer
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