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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 17. Mai 2018 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann sowie

die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung wird das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 15. September 2015 abgeandert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 986 760 (Streitpatents), das am
13. Februar 2007 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat vom
14. Februar 2006 angemeldet worden ist und eine Filterpatrone zum Einsetzen
in einen Wasservorratstank einer Getrankemaschine betrifft. Patentanspruch 1

lautet in der Verfahrenssprache:

"1. Filterpatrone zum Einsetzen in einen Wasservorratstank einer
Getrankemaschine, wie eine Espressomaschine oder derglei-
chen, mit einem Gehause, in dem ein aus Filtermaterial gebil-
detes Filterbett angeordnet ist, und mit einem Adapterteil zum
Anschluss des Auslasses der Filterpatrone an ein Anschluss-
element des Wasservorratstanks, dadurch gekennzeichnet,
dass das Adapterteil austauschbar ist und eine mit dem Was-
servorratstank in Verbindung stehende Steigleitung (17) zur
Filterpatrone (1) zur Wasserzufuhr in die Filterpatrone aus
dem Wasservorratstank aufweist.”

Die Patentansprtiche 2 bis 5 betreffen besondere Ausgestaltungen einer
solchen Filterpatrone, die Patentanspriiche 6 und 7 einen Wasservorratstank

und eine Getrankemaschine, in die eine solche Patrone eingesetzt ist.

Die Klagerin hat das Streitpatent mit der Begrindung angegriffen, die Er-
findung sei nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne, und der
Gegenstand des Schutzrechts sei nicht patentfahig. Die Beklagte hat das
Streitpatent in der erteilten und hilfsweise in zwei geanderten Fassungen ver-

teidigt.



Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart. Mit ihrer Beru-
fung verfolgt die Beklagte ihre in erster Instanz gestellten Antrage weiter. Die
Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist begrtindet und fuhrt zur Abweisung der Klage.

l. Das Streitpatent betrifft eine Filterpatrone zum Einsetzen in einen
Wasservorratstank.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift sind Filterpatro-
nen zum Einsetzen in einen Wasservorratstank einer Getrdnkemaschine wie
einer Espressomaschine oder dergleichen in der Regel mit einem Gehause
ausgestattet, in dem ein aus Filtermaterial gebildetes Filterbett angeordnet ist.

Bei im Stand der Technik bekannten Filterpatronen, wie sie etwa in der
deutschen Offenlegungsschrift 197 17 054 offenbart seien, werde fir den An-
schluss der Filterpatrone an einem Anschlusselement ein Adapterteil einge-
setzt. Auf diese Weise konne die Patrone mit allen gangigen Formen eines
Wasservorratstanks verwendet werden. Fur die genaue Ausgestaltung eines

solchen Adapters sei dieser Veroffentlichung kein Hinweis zu entnehmen.

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, eine Filterpatrone zur Verfigung zu stellen, die auf méglichst einfache
Weise in einer Vielzahl von unterschiedlichen Vorratstanks eingesetzt werden

kann.
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3. Ob das Streitpatent dariber hinaus das technische Problem be-
trifft, eine groRere Flexibilitat hinsichtlich der Anordnung der Filterpatrone zu

erreichen, bedarf in diesem Zusammenhang keiner Entscheidung.

Die Bestimmung des technischen Problems dient dazu, den Ausgangs-
punkt der fachméannischen Bemihungen um eine Bereicherung des Stands der
Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschlie3en-
den und davon zu trennenden Prifung auf Patentfahigkeit zu bewerten, ob die
dafur vorgeschlagene Ldsung durch den Stand der Technik nahegelegt war
oder nicht. Elemente, die zur patentgeméfRen Lésung gehoren oder die sich bei
ihrer Erarbeitung herausgestellt haben, sind deshalb bei der Bestimmung des
technischen Problems nicht zu bertcksichtigen (BGH, Urteil vom 11. November
2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid).

4. Zur Losung des genannten Problems schléagt das Streitpatent eine

Filterpatrone vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1.1 Filterpatrone zum Einsetzen in einen Wasservorrats-
tank einer Getrankemaschine, wie eine Espressoma-
schine oder dergleichen,

1.2 mit einem Gehéause,

1.3 in dem ein aus Filtermaterial gebildetes Filterbett ange-
ordnet ist und

1.4 mit einem Adapterteil zum Anschluss des Auslasses
der Filterpatrone an ein Anschlusselement des Wasser-
vorratstanks, wobei

1.5 das Adapterteil austauschbar ausgebildet ist und

1.6 eine mit dem Wasservorratstank in Verbindung stehen-
de Steigleitung zur Filterpatrone zur Wasserzufuhr in
die Filterpatrone aus dem Wasservorratstank aufweist.
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5. Einige Merkmale bedurfen der Erlauterung.

a) Nach Merkmal 1.4 ist die Filterpatrone mit einem Adapterteil ver-
sehen, das es ermdglicht, den Auslass der Filterpatrone an ein Anschlussele-
ment des Wasservorratstanks anzuschliel3en. Dieses Adapterteil ist gemaf
Merkmal 1.5 austauschbar ausgebildet.

Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, wird der Begriff "aus-
tauschbar" in der Beschreibung des Streitpatents nicht ausdricklich definiert.
Auch die Darstellung des Adapterteils (3) in den Figuren 1 und 2 gibt insoweit
keinen ndheren Aufschluss. Die Bedeutung dieses Begriffs lasst sich aber hin-
reichend deutlich aus der Funktion ableiten, die dem Adapterteil nach der Erfin-

dung zukommt.

Wie das Patentgericht im Einzelnen - zutreffend und von den Parteien
nicht angegriffen - dargelegt hat, geh6ren zum Gegenstand des Streitpatents
nicht nur Ausfihrungsformen, bei denen wie bei dem in der Streitpatentschrift
beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel (Abs. 10 bis 12 und Abs. 19) sowohl die
Verbindung zwischen Adapterteil und Vorratstank als auch die Verbindung zwi-
schen Adapterteil und Patrone l6sbar ausgestaltet ist. Erfasst sind vielmehr
auch Ausgestaltungen, bei denen nur eine dieser Verbindungen lésbar ist. Die-
se Ausgestaltung fuhrt zwar zu einer Einschrdnkung der Flexibilitat. Diese ist
aber jedenfalls fur solche Nutzer hinnehmbar, die stets die gleiche Art von Filter
benutzen und lediglich daran interessiert sind, dass diese mit ihrer Maschine
verwendet werden kann. Weitergehende Festlegungen lassen sich Patentan-

spruch 1 nicht entnehmen.
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b) Die raumliche Anordnung der nach Merkmal 1.6 vorgesehenen
Steigleitung ist in der Beschreibung ebenfalls nicht naher definiert. Zu Recht hat
das Patentgericht - ebenfalls zutreffend und von den Parteien nicht angefoch-
ten - aus dem Begriff "Steigleitung” und den hierauf bezogenen Ausfihrungen
in der Beschreibung die Schlussfolgerung gezogen, dass die Leitung so ange-
ordnet sein muss, dass sie in Stromungsrichtung gesehen im Wesentlichen von

unten nach oben verlauft.

Nach der Beschreibung ermdglicht es die Steigleitung, dass der Vorrats-
tank bis auf die Hohe der Wassereintrittsoéffnung entleert werden kann, obwohl
die Filterpatrone hdher angeordnet ist (Abs. 8). Daraus ergibt sich, dass der

Eingang der Steigleitung tiefer liegen muss als ihr Ausgang.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Es konne offen bleiben, ob die Erfindung so offenbart sei, dass ein Fach-
mann sie ausfiihren kénne. Der Gegenstand des Streitpatents beruhe jedenfalls

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die deutsche Patentschrift 197 17 054 (K20a) offenbare einen Wasser-
behalter mit Filterpatrone zum Einsatz in Getrankeautomaten und die Verwen-
dung eines Adapters zum Anschluss der Patrone. Da der Adapter nicht naher
beschrieben werde, habe der Fachmann, ein Maschinenbauingenieur mit lang-
jahriger praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Filtertechnik und speziellen
Kenntnissen bei der Konstruktion von Filterpatronen, Anlass gehabt, auf die
Offenlegungsschrift WO 2005/011831 (K15) zurtickzugreifen. Diese betreffe die

Verwendung von Adaptern zur Anpassung von Filterkartuschen mit unter-
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schiedlicher Ausgestaltung an bestehende Anschlisse in mit gefiltertem Was-

ser betriebenen Haushaltsgeraten im Lebensmittelbereich.

Der in K15 offenbarte Adapter weise eine Steigleitung im Sinne von
Merkmal 1.6 auf. Bei dem in den Figuren 5 und 6 dargestellten Filteradapter
(102) flie3e das Wasser zwar durch die Bohrung (184) nach unten in die zum
Filter fUhrende Bohrung (176). Fir den Fachmann liege aber auf der Hand,
dass die Kartusche auch in umgekehrter Stromungsrichtung betrieben werden
konne, der Adapter (102) und die Filterkartusche (190) mithin nicht nur unter-
halb der Wasserversorgungsleitung (192/194), sondern auch oberhalb davon
angeordnet werden konnten. Wie im Streitpatent flieBe dann das unfiltrierte

Wasser vertikal nach oben durch den Filteradapter zur Filterkartusche.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sei der in K15 offenbarte Fil-
teradapter auch austauschbar. Die Entgegenhaltung beschreibe ausdriicklich,
dass der Adapter zum Zweck des Anschlusses eines alternativen Filteradapters

vom Wasseranschluss entfernbar sei (S. 7 Z. 8 bis 11).

In Kenntnis von K15 habe es ferner nahegelegen, den in K20a ange-
sprochenen Adapter mit einer Steigleitung zu versehen. Der in K20a als vorteil-

haft beschriebene tiefe Wassereintritt sei nur auf diesem Wege zu erreichen.

Der fur den Gegenstand des Streitpatents zustandige Fachmann zahle
die Filtertechnik in druckbeaufschlagten Wasserleitungssystemen zum eigenen
Fachgebiet. Die Filtertechnik in Zusammenhang mit der Wasseraufbereitung
und -nutzung im Haushalt gehére zum engsten technischen Nachbargebiet der
hier einschlagigen Filtertechnik in Zusammenhang mit Wasservorratstanks von

Getrankemaschinen.



26

27

28

29

30

31

[I. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Berufung in einem ent-

scheidenden Punkt nicht stand.

1. Die deutsche Patentschrift 197 17 054 (K20a) offenbart eine Fil-
terpatrone zum Einsatz in Getrdnkemaschinen, insbesondere in Kaffeeautoma-
ten. Die Filterpatrone (1) weist ein Gehause aus einem auf3eren Rohr (12) und
einem inneren Rohr (3) sowie ein aus Filtermaterial (8) gebildetes Filterbett (6
und 4) auf (Sp. 2 Z. 6 bis 10). Nach der Beschreibung kann die Filterpatrone
direkt oder mittels eines Adapters in den Wasserbehdlter eingesetzt werden
(Sp. 1 Z. 58 bis 60). Die konstruktive Ausgestaltung eines solchen Adapters ist

nicht nadher beschrieben.

Folglich fehlt es, wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat, an einer
Offenbarung der Merkmale 1.5 und 1.6.

2. Die Offenlegungsschrift WO 2005/011831 (K15) offenbart einen
Adapter zur Verbindung einer Filterkartusche mit einem Sammelleitungsan-

schluss (distribution manifold).

a) Nach der Beschreibung von K15 vermittelt der Sammelleitungs-
anschluss Zugang zu einem hauslichen Wasseranschluss (residential water
supply) und zu Verbrauchsstellen (S. 1 Z. 25 bis S. 2 Z. 1). Als Verbrauchsstel-
len kommen insbesondere Haushaltsgerate in Betracht, zum Beispiel Kihl-
schréanke (S. 1 Z. 19 bis 24).

Der Adapter bleibt normalerweise dichtend mit dem Sammelleitungsan-
schluss verbunden, so dass nur der verbrauchte Filter ausgewechselt werden

muss. In anderen Ausfihrungsformen kann er austauschbar sein, um ihn durch
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einen anderen Adapter ersetzen oder einen Filter direkt auf dem Sammellei-

tungsanschluss anbringen zu kénnen (S. 2 Z. 5 bis 11).

32 Der FlieRBweg des Wassers ist beispielhaft in Figur 5 dargestellt:
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33 Bei dieser Ausfuhrungsform flie3t das Wasser aus dem Wasseran-

schluss zunéchst im Bereich einer Verteilerkupplung (104) durch eine Ringboh-
rung (184) in den Adapter. Von dort gelangt es durch eine Bohrung (176) in die
Filterpatrone. Nach Durchlaufen des Filters tritt es durch eine Offnung (174)
wieder in den Adapter ein. Von dort flie3t es durch eine Offnung (186) zu den
Verbrauchsstellen (S. 10 Z. 4 bis 8).
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b) Damit fehlt es, wie auch das Patentgericht nicht verkannt hat, an
einer Offenbarung der Merkmale 1.1, 1.4 und 1.6.

Der in K15 offenbarte Adapter dient abweichend von Merkmal 1.1 nicht
zum Einsetzen in einen Wasservorratstank, sondern zum Anschluss an einen
stationaren Wasseranschluss. Demgemal? weist er entgegen Merkmal 1.4
keinen Anschluss fur einen Vorratstank auf. Entgegen Merkmal 1.6 ist er ferner
nicht so ausgelegt, dass das dem Filter zugefiihrte Wasser aus einem drucklo-
sen Vorratstank entnommen werden kann. Die Wasserzufuhr erfolgt vielmehr
aus dem stationdren Wasseranschluss, der nach den nicht angegriffenen Fest-

stellungen des Patentgerichts unter Druck steht.

3. Der Senat vermochte nach dem gesamten Inhalt der Verhandlun-
gen (8 286 ZPO) nicht zu dem Ergebnis zu gelangen, dass es dem Fachmann
durch den Stand der Technik nahegelegt war, den Adapter mit einer Steiglei-

tung zu versehen.

a) K20a gibt dem Fachmann eine ausdrickliche Anregung, einen Fil-
ter der dort offenbarten Art mit einem Adapter zu versehen. Die konkrete Aus-

gestaltung eines solchen Adapters bleibt aber dem Fachmann tberlassen.

b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts hatte der Fachmann
keine Veranlassung, einen Adapter der in K15 offenbarten Art fur den in K20a

beschriebenen Einsatzzweck in Betracht zu ziehen.
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Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es Uberhaupt nahelag, als Vorbild
fur einen Adapter, der zum Einsatz in einem drucklos betriebenen Vorratsbehal-
ter bestimmt ist, auf Ausfuhrungsformen zuriickzugreifen, die unter Druck be-
trieben werden. Selbst wenn diese Frage zu bejahen ware, ergaben sich flr
den Fachmann aus K15 keine hinreichenden Hinweise darauf, dass die dort
offenbarte Ausgestaltung auch fir die in K20a beschriebenen Einsatzzwecke
geeignet ist.

Bei einer abstrahierenden Betrachtung mag fir den Fachmann zwar er-
kennbar gewesen sein, dass der in K15 in Figur 5 dargestellte FlieBweg auch
fur diese Zwecke nutzbar gemacht werden kann, weil die raumliche Nahe zwi-
schen dem Einlass (184) und dem Auslass (186) es ermdglicht, den in K20a
hervorgehobenen Vorteil einer mdglichst vollstandigen Entleerung des Vorrats-
behalters zu verwirklichen. Bei dem in K15 offenbarten Adapter kommt diesem
Zusammenhang aber keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Bei einem unter
Druck stehenden Anschluss ist es grundséatzlich unerheblich, an welcher Stelle
der Zulauf erfolgt und wie weit der Einlass vom Auslass entfernt ist. Die raumli-
che Anordnung ist im Zusammenhang mit K15 allenfalls deshalb von Bedeu-
tung, weil der Adapter an den vorgegebenen Anschluss passen muss, der so-
wohl mit der hauslichen Wasserversorgung als auch mit der Zuleitung zu den
Verbrauchstellen verbunden ist. Im Zusammenhang mit K20a bedurfte es eines

solchen Doppelanschlusses aber nicht.

Um zur Lehre des Streitpatents zu gelangen, hatte der Fachmann mithin
erkennen miussen, dass er einerseits die Verbindung mit dem unter Druck ste-
henden Wasseranschluss durch eine drucklose Verbindung mit dem Inneren
des Vorratsbehalters ersetzen, andererseits die mittels einer Steigleitung erziel-

bare rdumliche Nahe zwischen Zu- und Ablauf aber beibehalten oder sogar
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noch verringern muss, um ein maoglichst vollstandiges Entleeren des Behalters
zu ermoglichen. Eine solche Umgestaltung mag dem Fachmann mdglich gewe-
sen sein. Eine Anregung hierfur ergab sich aber weder aus K15 noch aus K20a

oder sonstigen Entgegenhaltungen.

C) Ohne diesbeziigliche Anregung war eine Kombination aus einem
Adapter zum Anschluss an den Auslass des Wassertanks mit einer Steigleitung

fur den Zulauf nicht nahegelegt.

Nach der Rechtsprechung des Senats kann Veranlassung zur Heranzie-
hung einer technischen Losung auch dann bestehen, wenn diese als generel-
les, fur eine Vielzahl von Anwendungsféllen in Betracht zu ziehendes Mittel ih-
rer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns
gehort, die Nutzung ihrer Funktionalitdt in dem betreffenden Zusammenhang
sich als objektiv zweckmaliig darstellt und keine besonderen Umstande festzu-
stellen sind, die eine Anwendung als nicht moglich, mit Schwierigkeiten verbun-
den oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. Méarz 2014
- X ZR 139/10, GRUR 2014, 647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Urteil vom
26. September 2017 - X ZR 109/15, GRUR 2018, 509 Rn. 113 - Spinfrequenz).

Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall nicht vor.

Selbst wenn aus K20a und K15 zu entnehmen ware, dass die Ausbil-
dung eines auf beiden Seiten l6sbaren Adapters ein vielfaltig einzusetzendes
Anschlussmittel fur Filterkartuschen zum allgemeinen Fachwissen gehorte,
ergdbe sich daraus nicht, dass dem Fachmann das in K15 offenbarte Flie3prin-
zip ungeachtet aller sonstigen konstruktiven Unterschiede als fur eine Vielzahl

von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehendes Mittel zur Verfligung stand.
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d) Entgegen der von der Beklagten in der mindlichen Verhandlung
vertretenen Auffassung ergab sich eine hinreichende Anregung auch nicht aus
den Ausfuihrungen in K20a, wonach durch die Anordnung der Ansaugoffnung
im unteren Patronenteil die Kapazitat der Wasserbehélter der Gerate voll ge-
nutzt werden kann (Sp. 1 Z. 57 bis 61).

Wenn der in K20a als Ausfuhrungsbeispiel dargestellte Filter ohne kon-
struktive Veranderung mit einem Adapter versehen wird, hat dies allerdings zur
Folge, dass die Ansaugoffnung héher liegt und das Wasser im Tank deshalb
nicht mehr vollstandig genutzt werden kann. Selbst wenn der Fachmann be-
strebt gewesen ware, diese Konsequenz zu vermeiden, hétte es sich fur ihn
aber nicht ohne weiteres ergeben, die hdher gelegene Ansaugoéffnung mittels

einer Steigleitung wieder mit dem Boden des Wasserbehalters zu verbinden.

Um diese Losung aufzufinden, hatte der Fachmann zumindest erkennen
mussen, dass das in K20a fur den Filter als vorteilhaft offenbarte Konstrukti-
onsprinzip einer maglichst tief gelegenen Ansaugoffnung auch fir den Adapter
genutzt werden kann, indem dieser mit einer Steigleitung versehen wird, die
gewissermaRen als Verlangerung des Zulaufs dient. Diese Uberlegung mag in
Kenntnis des Streitpatents ohne weiteres einleuchten. Um zu ihr zu gelangen,
genugte es aber nicht, Losungselemente, die aus K20a, aus dem sonstigen
Stand der Technik oder aus dem allgemeinen Fachwissen bekannt waren,
unverandert zum Einsatz zu bringen. Vielmehr musste der Fachmann dem im
Ausgangspunkt fur einen anderen Zweck - zum Anschluss an die Ablaufoffnung
des Wassertanks - vorgesehenen Adapter eine weitere Funktion zuweisen und
hierzu Uberlegungen anstellen, die in K20a nur in Bezug auf den Filter offenbart
sind. Hierzu hatte er ohne diesbeziglichen Hinweis keine hinreichende Veran-

lassung.
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V. Das Urteil des Patentgerichts erweist sich nicht aus anderen

Grinden im Ergebnis als zutreffend.

Entgegen der Auffassung ist die Erfindung so deutlich und vollstandig of-
fenbart, dass der Fachmann sie ausfihren kann (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b
EPU, Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUbkG).

1. Eine fir die Ausfuhrbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben,
wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwie-
rigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesam-
toffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen
am Anmelde- oder Prioritatstag praktisch so zu verwirklichen, dass der ange-
strebte Erfolg erreicht wird (BGH, Urteil vom 11. Mai 2010 - X ZR 51/06, GRUR
2010, 901 Rn. 31 - Polymerisierbare Zementmischung; Urteil vom 22. Marz
2018 - X ZR 128/15 Rn. 38).

2. Diesen Anforderungen genlgt das Streitpatent.

a) Entgegen der Auffassung der Klagerin fehlt es nicht deshalb an
einer hinreichenden Offenbarung, weil der Darstellung in Figur 1 bei isolierter
Betrachtung entnommen werden koénnte, dass das Adapterteil (3) und das Fil-

tergehause (2) eine Einheit bilden.

In der Beschreibung des Streitpatents wird ausdrtcklich ausgefuhrt, dass
das Adapterteil in Form eines Doppelrohrs ausgebildet (Abs. 20) und zum Bei-
spiel mittels eines Clipverschlusses mit der Filterpatrone verbunden werden
kann (Abs. 19). Wie bereits das Patentgericht in seinem nach 8§ 83 Abs. 1 PatG
erteilten Hinweis ausgefthrt hat, handelt es sich bei einem solchen Verschluss

um eine gangige Rastverbindung. Anhaltspunkte, aus denen sich eine abwei-
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chende Beurteilung ergeben kdnnte, sind weder geltend gemacht noch sonst

ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund lassen sich der schematisch gehaltenen Darstel-

lung in Figur 1 keine abweichenden Anforderungen entnehmen.

b) Der Einwand der Klagerin, das Patent |6se nicht die gestellte Auf-
gabe, dass ein einziger Adapter fur alle gangigen Formen des Wasservor-

ratstanks passe (one fits all), ist ebenfalls unbegrindet.

Nach der Rechtsprechung des Senats ist das technische Problem, aus
dem zu entwickeln, was die Erfindung gegentber dem Stand der Technik tat-
sachlich leistet (vgl. nur BGH, Urteil vom 15. Mai 2012 - X ZR 98/09, GRUR
2012, 803 Rn. 31 - Calcipotriol-Monohydrat).

Danach reicht es im Streitfall fir eine hinreichende Offenbarung der Er-
findung aus, wenn der Fachmann in die Lage versetzt wird, einen Adapter an
die Hand zu bekommen, mit dessen Hilfe ein bestimmter Filter in einen Vorrats-

behalter eingesetzt werden kann, fir den er ansonsten nicht geeignet ware.

Hierbei ist es unschadlich, wenn fur jede einzelne Kombination aus Filter
und Vorratsbehalter jeweils ein eigener Adapter erforderlich ist. Auch unter die-
ser Voraussetzung bietet der erfindungsgemaéafe Adapter den Vorteil, dass ein
bestimmter Filter ohne konstruktive Verdnderung in einer Vielzahl von Behéltern
mit unterschiedlichem Anschluss eingesetzt werden kann. Eine weitergehende
Funktion lasst sich Patentanspruch 1 nicht als zwingende Anforderung entneh-

men.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und 8§ 91
Abs. 1 ZPO.

Bacher Grabinski Hoffmann

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.09.2015 - 3 Ni 20/14 (EP) -



