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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 2. Februar 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter

Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichful? sowie die Richterin Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 9. Januar 2019 wird auf Kosten der

Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Prioritat einer
Osterreichischen Patentanmeldung vom 30. Juni 2000 am 2. Juli 2001 angemel-
deten und mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europai-
schen Patents 1 299 988 (Streitpatents), das einen Horer betrifft. Das Streitpa-
tent umfasst einen Hauptanspruch, auf den 25 weitere Anspriche zuriickbezo-

gen sind. Die Patentansprtiche 1 und 2 lauten in der Verfahrenssprache:

1. Horer, welcher tber zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumindest einem
zumindest fur die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Geréat verbind-
bar ist, mit zumindest einer Horkapsel (7), welche in einem Gehéause (2) an-
geordnet ist, und mit einem verformbaren Haltebiigel (3) zur I6sbaren Befes-
tigung am Ohr (EAR) eines Benutzers, wobei der Bigel (3) am Gehéause (2)
und von diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr (EAR) in einem Be-
reich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehauses (2) riicklaufenden
Bereich (3b) hintergreift, wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich
(3b) des Biigels (3) einen in befestigtem Zustand an der Riickseite des Ohres
(EAR) anliegenden Endbereich aufweist, das Gehause (2) an seiner der
AuRRenseite des Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflageflache (10)
aufweist, wobei in befestigtem Zustand der Buigel (3) zumindest bereichs-
weise gegen die Rickseite des Ohres (EAR) und der Horer (1) mit der Ohr-
auflageflache (10) zumindest bereichsweise so gegen die Aul3enseite des Oh-
res (EAR) gedriickt ist, dass die Horkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrich-
ters (CON) und/oder der Gehérgangsoffnung (MEA) des Ohres angeordnet
ist, wobei die Ohrauflageflache (10) sowie die Horkapsel (7) einen Abstand zu
der Gehorgangsoffnung (MEA) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass der
Haltebugel (3) elastisch verformbar ausgebildet ist.

2. Horer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem hinteren,
dem Bugel (3) zugewandten Bereich der Ohrauflageflache (10) eine Erhebung
(6) aufweist, welche in befestigtem Zustand des Hérers (1) in einem hinteren,
im wesentlichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schalltrichters
(CON) bzw. in dem in die Antihelix (ANT) Ubergehenden Bereich des Schall-
trichters (CON) abgestiitzt ist.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe
Uber den Inhalt der ursprunglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht
patentfahig. Zudem sei die Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie

ausfuihren konne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und



mit vier Hilfsantragen in geéanderten Fassungen verteidigt. Das Patentgericht hat
das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit es tUber die Fassung nach Hilfsantrag |

hinausgeht, und die Klage im Ubrigen abgewiesen.

Mit ihrer Berufung begehrt die Klagerin weiterhin die vollstandige
Nichtigerklarung des Streitpatents. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen
und verteidigt das Streitpatent mit den drei nachgeordneten Hilfsantragen erster

Instanz.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung hat keinen Erfolg.

l. Das Streitpatent betrifft einen Horer, der mit einem fur die Ausgabe
von Audiosignalen eingerichteten Gerat verbindbar ist und daneben auch ein

Mikrofon aufweisen kann.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift waren im Stand

der Technik verschiedene Arten solcher Horer bekannt.

Verbreitet seien Horer, die so ausgebildet sind, dass sie im Bereich des
AulRenohrs in den Schalltrichter eingesetzt werden. Solche Gerate wiesen einen
relativ guten Halt im Ohr auf, doch werde das Einsetzen des Lautsprechers in
den Gehoérgang bzw. in den Schalltrichter als unhygienisch empfunden. Ein guter
Halt im Ohr sei im Ubrigen meist nur dann gegeben, wenn der Horer moglichst
fest und tief in den Schalltrichter oder den aulReren Gehoérgang eingefiihrt werde.

Dies kdnne zu einem unangenehmen Fremdkdrpergefuhl fuhren (Abs. 3).

Bekannt seien ferner Hérer, die durch einen tber den Kopf reichenden
Blugel am Ohr gehalten wirden. Solche Vorrichtungen seien unhandlich, relativ
schwer, bendtigten nach der Benutzung viel Platz und seien daher insbesondere

fur den mobilen Einsatz wenig geeignet.
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Ferner sei aus der internationalen Patentanmeldung WO 95/15044 (NiB1)
ein Headset bekannt, das durch sein Eigengewicht am Ohr des Benutzers gehal-
ten werde. Ein solches Headset kdnne bei raschen Bewegungen des Nutzers
leicht verrutschen (Abs. 5-7).

Das US-amerikanische Patent 4 932 052 (D4) zeige ein Headset, das
auch als Handset genutzt werden kdnne. Das Gehause sei so geformt, dass es
im Bereich des Gehoérgangs bzw. des Schalltrichters in das Ohr einsetzbar sei.
Zur Befestigung am Ohr weise das Headset einen Querbalken auf, der gegen die
Ruckseite des Ohrs gedrickt werden, und zwar in dem Bereich, in dem es am
Kopf angewachsen sei. Nachteilig sei, dass es sich um ein relativ groRes und
schweres Produkt handle. Wegen der Verwendung von verschiebbaren Teilen
und einer Feder zum Fixieren des Querbalkens relativ zum Gehause sei es zu-

dem vergleichsweise teuer in der Herstellung und wartungsanfallig (Abs. 8 f.).

Das US-amerikanische Patent 5 903 644 (D1) zeige einen Horer, der am
Ohr eines Benutzers getragen werde und bei dem die Verformbarkeit Uber ein
Gelenk realisiert werde, wobei der Bugel um dieses Gelenk gegen die Ruckstell-
kraft einer Feder verschwenkbar sei.

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, einen Horer bereitzustellen, der einfach hergestellt und sicher am Ohr

befestigt werden kann und dabei einen hohen Tragekomfort bietet.

3. Zur Loésung schlagt das Streitpatent in der vom Patentgericht auf-
rechterhaltenen Fassung von Patentanspruch 1 einen Hérer vor, dessen Merk-
male sich wie folgt gliedern lassen (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung

sind unterstrichen):

1. Horer, der Uber zumindest eine Schnittstelle mit einem zumin-
dest fir die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Geréat
verbindbar ist,

2. mit zumindest einer Horkapsel (7), die in einem Gehause (2)
angeordnet ist;



3. mit einem Haltebtgel (3) zur losbaren Befestigung am Ohr
eines Benutzers.

4. Der Haltebugel
4.1 ist am Gehause (2) und von diesem weglaufend angeord-

net
4.2 hintergreift das Ohr in einem Bereich der Helix mit einem in
Richtung des Gehauses (2) ricklaufenden Bereich (3b) und
9. st elastisch verformbar ausgebildet.

5. Der die Helix hintergreifende Bereich (3b) des Buigels (3) weist
einen in befestigtem Zustand an der Ruckseite des Ohres an-
liegenden Endbereich auf.

6. Das Gehause (2) weist an seiner der AuRenseite des Ohres zu-
gewandten Seite eine Ohrauflageflache (10) auf.

8. Die Ohrauflageflache (10) sowie die Horkapsel (7) weisen einen
Abstand zu der Gehoérgangsoffnung (MEA) auf.

10. Der Hérer weist in einem hinteren, dem Buigel (3) zugewandten
Bereich der Ohrauflageflédche (10) eine Erhebung (6) auf, die in
befestigtem Zustand des Horers in einem hinteren, im Wesent-
lichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schall-
trichters (CON) bzw. dem in die Antihelix (ANT) tbergehenden
Bereich des Schalltrichters (CON) abgestutzt ist.

7. In befestigtem Zustand werden infolge der Elastizitdt des
Bigels (3)

7.1 der Bugel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rick-
seite des Ohres gedrickt und

7.2 der Horer mit der Ohrauflageflache (10) zumindest be-
reichsweise so gegen die AulR3enseite des Ohres gedriickt,
dass die Horkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters
(CON) und/oder der Gehoérgangsoffnung (MEA) des Ohres
angeordnet ist.

4. Einige Merkmale bedirfen néaherer Betrachtung:

a) Der Horer weist aus Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht
von den Parteien unbeanstandet als Produktdesigner charakterisiert hat, der zur

technischen Umsetzung seiner Vorgaben einen Maschinenbauingenieur mit
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Fachhochschulausbildung zu Rate zieht, eine Hérkapsel auf, in der sich der Laut-
sprecher befindet. Die Horkapsel ist in einem Gehause angeordnet, das an seiner

der AulRenseite des Ohres zugewandten Seite eine Ohrauflageflache aufweist.

b) Wie sich aus den Merkmalen 8 und 7.1 ergibt, ist der HOrer so ge-
staltet, dass die Ohrauflageflache und die Horkapsel einen Abstand zur der Ge-
hdrgangsoffnung aufweisen und die Horkapsel im Nahbereich des Schalltrichters
oder der Gehoérgangsoffnung angeordnet ist. Damit grenzt sich das Streitpatent

von Hdorern ab, die in den Schalltrichter eingesteckt werden.

aa) Furden Fachmann ergibt sich daraus die Vorgabe, die Ohrauflage-
flache so zu gestalten, dass der Hoérer aul3erhalb des Schalltrichters auf der
AulRenseite des Ohrs so aufgelegt werden kann, dass der Bereich des Gehau-
ses, in dem sich die Horkapsel befindet, tber dem Schalltrichter liegt. Hierzu
muss die Ohrauflageflache (10), wie sich etwa aus dem Ausfiihrungsbeispiel
nach Figur 1 des Streitpatents ergibt, nicht vollig plan sein; sie kann auch leicht

konvex ausgestaltet sein.

Fig. 1

bb) Nach Merkmal 10 weist der Horer in einem hinteren, dem Bigel
zugewandten Bereich der Ohrauflageflache eine Erhebung (6) auf, die in einem
hinteren, der Antihelix zugewandten oder in diese Ubergehenden Bereich des

Schalltrichters abgestutzt ist.
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Der Anspruch gibt nicht vor, dass die Erhebung auf den hinteren Bereich
des Schalltrichters beschrankt ist. Er legt auch nicht fest, aus welchem Material
die Erhebung gebildet und wie sie dimensioniert ist. Aus ihrer Funktion, den Horer
abzustitzen und zu verhindern, dass er nach hinten verrutscht (Abs. 22), ergibt
sich jedoch, dass die Erhebung so am Gehause angeordnet und dimensioniert

sein muss, dass sie den genannten Bereich des Schalltrichters berihrt.

C) Nach den Merkmalen 4.1 und 4.2 ist der Blugel am Gehause des
Horers angeordnet. Der Buigel lauft zunachst von diesem Gehause weg (3a) und
hintergreift dann die Helix mit einem in Richtung des Gehé&uses ricklaufenden
Bereich (3b).

Bei der Helix handelt es sich um den wulstartig verdickten Rand der Ohr-

muschel, der unten am Ohrl&ppchen (lobulus auriculae) endet.

d) Nach Merkmal 9 ist der Blgel elastisch verformbar ausgebildet. Er
hat also die Eigenschaft, unter Krafteinwirkung seine Form zu verandern und bei

Wegfall dieser Kraft in seine urspriingliche Form zurtickzukehren.

Nach Merkmalsgruppe 7 sind in befestigtem Zustand der Bigel zumindest
bereichsweise gegen die Rickseite des Ohres und der Horer mit der Ohraufla-
geflache zumindest bereichsweise gegen die Aul3enseite des Ohres gedriickt.
Zu Recht sind sich die Parteien dartber einig, dass beides eine Folge der Elasti-

zitat des Bugels ist.

Um diese Wirkungen erzielen zu kdnnen, muss der Blgel zumindest in
dem Bereich, in dem er die Helix Ubergreift, elastisch ausgestaltet sein. Das Mal3
der Elastizitat gibt das Streitpatent nicht konkret vor. Damit Merkmalsgruppe 7
verwirklicht ist, muss die Ruckstellkraft so bemessen werden, dass der Bligel
zum Anbringen und Abnehmen des Horers vom Gehéuse abgespreizt werden
kann und der Hoérer in befestigtem Zustand hinreichend sicher am Ohr gehalten

wird.
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e) Merkmal 5 gibt vor, dass der Bugel einen Endbereich aufweist, der

an der Rickseite des Ohres anliegt.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist als Rickseite des Ohres
in diesem Sinne - abweichend von Merkmal 7.1 - nur der hintere Teil des Be-
reichs anzusehen, der die Ohrmuschel mit dem Kopf verbindet.

aa) Das Streitpatent verwendet den Begriff "Rickseite des Ohres" in

zwei unterschiedlichen Bedeutungen.

(1) Um die in Merkmalsgruppe 7 festgelegte Klemmwirkung zu erzie-
len, muss der Bugel (3) eine zur Aul3enseite des Ohrs hin gerichtete Kraft entfal-
ten, die bewirkt, dass das Ohr gewissermalRen zwischen dem Bugel (3) und der
Auflageflache (10) eingeklemmt wird. Hierzu muss der Buigel (3) gegen einen Teill
der Ohrmuschel driicken, der der Aul3enseite gegenulberliegt. Eine Kraftentfal-
tung in Richtung auf den Ubergang zwischen Ohr und Kopf ist fir diesen Zweck
nicht geeignet. In Einklang damit wird der Ubergang zwischen Ohr und Kopf in
der Beschreibung des Streitpatents in Zusammenhang mit dieser Klemmwirkung
nicht erwahnt (Abs. 45 1.).

Die in Merkmal 7.1 vorgesehene Druckwirkung kann deshalb grundsatz-
lich an einer beliebigen Stelle der Ohrmuschel zwischen dem Ubergang vom Ohr

zum Kopf und der Helix ausgetbt werden.

(2) Der in Merkmal 5 vorgesehene Endbereich des Blgels (3) liegt
nach der Beschreibung des Streitpatents zusatzlich noch an der Ruckseite des
Ohrs in jenem Bereich an, mit dem dieses an den Kopf angewachsen ist (Abs. 47
Z. 50-53). Hierzu kann der Bugel (3) an seinem das Ohr hintergreifenden Ab-
schnitt (3b) ein Passstuck (4) aufweisen, das eine an der Rickseite des Ohres
anliegende und an deren Verlauf angepasste Kontur aufweist (Abs. 47 Z. 53-58)
und mit einem weichen Uberzug (5) aus Kunststoff oder Gummi versehen sein

kann (Sp. 9 Z. 1-4). Diese Ausgestaltung, die unter anderem in der nachfolgend
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wiedergegebenen Figur 5 schematisch dargestellt wird, ist in den Anspriichen 4

bis 7 zwingend vorgesehen.

3 34

/{-{? ozr"-‘c/ /7%

Fig. 5

In diesem Zusammenhang ist als Riickseite des Ohrs der Ubergang zwi-
schen Ohr und Kopf anzusehen. Dies ergibt sich aus den oben wiedergegebenen
Ausfiuihrungen, wonach der Endbereich des Bigels (3) "zusatzlich" im Bereich
des Ubergangs zwischen Ohr und Kopf anliegt, und aus dem Umstand, dass die
in Figur 5 dargestellte Kontur (4a) des Bugels (4) an der Stirnseite an die gebo-

gene Form dieses Bereichs angepasst ist.

In gleichem Sinne zu verstehen sind die Ausfiihrungen des Streitpatents
zu D4, wonach dort ein Querbalken gegen die Rickseite des Ohres gedrtickt ist.
Wie die Figur 1D dieser Entgegenhaltung zeigt, liegt der Querbalken (14) zwar
auch an der Ruckseite der Ohrmuschel an. Einen fir die Befestigung des



33

34

35

-11 -

Headsets relevanten Druck Ubt er aber allenfalls auf den Bereich aus, an dem

das Ohr am Kopf angewachsen ist.

12 2 3} \ 'E?Di[-'-le 500

FIG ID

Die besondere Ausgestaltung mit einem Passstlick, dessen Kontur dem
Ubergang zwischen Ohr und Kopf angenahert ist, sieht das Streitpatent zwar nur
in den Anspruchen 4 bis 7 zwingend vor. Patentanspruch 1 greift in Merkmal 5
aber die allgemeine Anforderung auf, dass der Bligel einen Endbereich aufweist,
der an der Rickseite des Ohrs anliegt. Diese Anforderung ist im Lichte der hierauf
bezogenen Ausfihrungen in der Beschreibung dahin zu verstehen, dass der
Endbereich jedenfalls auch an dem Ubergang zwischen Ohr und Kopf anliegt und
damit zusatzlich zu der in Merkmal 7.1 vorgesehenen Klemmwirkung dafir sorgt,

dass der Horer mdglichst nicht verrutscht.

bb) Wenn der Horer ein Passstlick (4) aufweist, wie es in der Beschrei-
bung geschildert und in den Anspriichen 4 bis 7 zwingend vorgesehen ist, bildet

dieses einen Bestandteil des Biigels (3).

Dies ergibt sich aus den bereits zitierten Ausfihrungen in der Beschrei-
bung (Abs. 47 Z. 53-58), wonach das Passstlck (4) an dem das Ohr hintergrei-
fenden Abschnitt (3b) des Biigels (3) angebracht ist. Dies hat zwar nicht zwin-
gend zur Folge, dass Passstlick und Bugel einstiickig ausgebildet sein missen,

wie dies in Patentanspruch 6 vorgesehen ist. Auch bei einer aus mehreren Teilen
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zusammengesetzten Anordnung bilden Passstiick und Bugel aber eine funktio-
nelle Einheit. Dies wird bestatigt durch die im gleichen Zusammenhang stehen-
den Ausfuihrungen in der Beschreibung des Streitpatents, wonach das Passstiick
die Funktion hat, den auf die Rickseite des Ohrs ausgetibten Druck moglichst
gut zu verteilen und ein Verrutschen des Hérers nach oben oder unten zu verhin-
dern (Abs. 48).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung, soweit im Berufungs-

rechtszug von Interesse, im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Das Streitpatent kdnne in der Fassung des Hilfsantrags | erfolgreich ver-
teidigt werden. Der Gegenstand von Anspruch 1 gehe nicht Gber den Inhalt der
ursprunglichen Anmeldung hinaus. Auch sei die Erfindung so deutlich und voll-

standig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kénne.

Ein Horer mit diesen Merkmalen sei durch die chinesische Patentanmel-
dung 1 256 607 (NK3) nicht vorweggenommen. Zwar moge die dort dargestellte
Hormuschel eine Erhebung im Sinne von Merkmal 6 aufweisen. Aus NK3 sei
jedoch das Merkmal 7.1 nicht bekannt. Der Fachmann entnehme dieser Entge-
genhaltung vielmehr, dass der Bugel infolge der Kraft einer Feder gegen die
Ruckseite des Ohrs gedrickt werde.

Der in dem japanischen Gebrauchsmuster 3051607 (NK1) beschriebene

Horer weise keine Erhebung gemafd Merkmal 6 auf.

Das US-amerikanische Patent 6 038 329 (NK4) zeige zwar moglicher-
weise eine Erhebung im Sinne von Merkmal 6, doch sei diese jedenfalls nicht an

dem Lautsprecher angebracht, sondern an einem Ohrenschiitzer.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser Fassung habe fir den
Fachmann ausgehend von der NK3 im Prioritatszeitpunkt auch nicht nahegele-

gen. Zwar zeige NK3 neben der Mdglichkeit, dass die das Ohr umgreifenden
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Klemmbugel Uber ein federbelastetes Gelenk verbunden seien, auch eine Ge-
staltung, bei der einer der Klemmbiigel elastisch verformbar sei. Hieraus habe
sich fur den Fachmann jedoch nicht die Anregung ergeben, auch fir den auf die
Ruckseite des Ohres wirkenden Anpressdruck die Materialelastizitat anstelle

einer Feder einzusetzen.

Eine weitergehende Anregung habe sich auch nicht aus der NK1 ergeben.
Dort seien zwar fur die federnde Abspreizbarkeit des Bugels sowohl ein Feder-
gelenk als auch eine elastische Ausgestaltung des Bigels selbst offenbart. Bei
dem in NK1 gezeigten Horer sitze der Lautsprecher jedoch in der Vertiefung des
Ohres. Zum Prioritatszeitpunkt sei der Fachmann offenbar der Uberzeugung ge-
wesen, dass es mit einem elastisch verformbaren Blgel nicht méglich sei, den
erforderlichen Druck auf die Rickseite des Ohres zu erzielen. Dieses Vorurteil
habe erst das Streitpatent iberwunden.

Il Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Zutreffend und von der Berufung unbeanstandet hat das Patentge-
richt entschieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der nunmehr
mafgeblichen Fassung nicht Gber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hin-
ausgeht und die Erfindung in der Streitpatentschrift so offenbart ist, dass ein

Fachmann sie ausfiihren kann.

2. Zu Recht hat das Patentgericht eine Vorwegnahme samtlicher
Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 1 durch NK3 verneint.

a) NK3, die in deutscher Ubersetzung als NK3c vorliegt, grenzt sich
einerseits von Kopfhorern mit einem tber den Kopf gefthrten Bugel und ande-
rerseits von Kopfhorern ab, die in der Vertiefung der Ohrmuschel getragen wer-
den, und schlagt stattdessen einen Horer vor, der in der GréRe etwa der Ohrmu-

schel entspreche.
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Solche Horer wirden vielfach mit C-férmigen Buigeln getragen, mit denen
sie an der Engstelle zwischen Kopf und Ohrmuschel aufgehangt wirden. Dies
gewahrleiste keinen hinreichend stabilen Sitz. Nachteile weise der Stand der
Technik auch insoweit auf, als die der Ohrmuschel zugewandte Seite des Horers
flach sei. Dadurch kénne sich ein Zwischenraum zwischen Ohrmuschel und Laut-

sprecher ergeben, der die Tonwiedergabe beeintrachtigen kénne.

Um diese Probleme zu vermeiden, schlagt NK3 eine besondere Ausge-
staltung des auf3en auf dem Ohr aufliegenden Gehauses und der zur Befestigung
dienenden Tragereinheit vor.

Der Horer umfasst ein Gehause (1), dessen Vorderseite (1a) mit einem
Polster (4a) Uberzogen und der Ohrmuschel zugewandt ist. Die Vorderseite ist
leicht gewdlbt und liegt daher in ihrer endgultigen Position nicht nur in den Rand-
bereichen des Ohrs auf, sondern auch im Mittelteil. Dies ist in der nachfolgend

wiedergegebenen Figur 7 schematisch dargestellt.

Die zur Befestigung dienende Tragereinheit ist mit zwei Klemmbugeln ver-

sehen, die die Engstelle zwischen Ohr und Kopf von hinten umfassen und sowohl
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in radialer Richtung als auch in Richtung zum Ohr hin einen Anpressdruck ent-
falten. Ein Ausfihrungsbeispiel ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren

2a und 2b dargestellt.

(a)
(b)
2 2
51 Die Tragereinheit (2) ist Uber eine federbelastete erste Drehachse (3) mit

dem Gehause verbunden und wird durch die Feder gegen dieses gedruckt. Der
Nutzer kann sie vom Hoérer wegbewegen, indem er die Vorrichtung mit dem Zei-

gefinger im Bereich (1c) festhalt und den Bereich (2d) mit dem Daumen in Rich-

tung des Zeigefingers bewegt.
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52 In dieser geotffneten Stellung kann der Horer von hinten Gber das Ohr ge-
schoben werden. Dies ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6 darge-

stellt.

53 Das Tragerteil (2) besteht aus zwei Klemmbugeln (2b, 2c¢), die in der nach-

folgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt sind.
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Die beiden Klemmbiigel (2b, 2c) sind Uber eine zweite Drehachse (7) mit-
einander beweglich verbunden und mit einer Feder (10b) vorgespannt. Innen,
zum Ohr hin, sind sie mit einer weichen Komponente (4b, 4c) beschichtet. Wenn
der Horer schrag von oben auf die Engstelle zwischen Ohr und Kopf aufgesetzt
und dann gedreht wird, legen sich die beiden Klemmbigel von hinten um die

Ohrmuschel.

Bei einem zweiten Ausfihrungsbeispiel, das in der nachfolgend wiederge-
gebenen Figur 8 dargestellt ist, sind die Klemmbugel (2b, 2c) fest miteinander
verbunden. Die zum Aufsetzen und Abnehmen erforderliche Bewegung wird
dadurch ermdoglicht, dass die Verbindung der beiden Klemmbiigel einen Bereich

(4d) aufweist, der aus elastisch verformbarem Material gefertigt ist.
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b) Damit sind die Merkmale 1 bis 6 und 8 offenbart.

C) Entgegen der Auffassung der Beklagten nimmt NK3 auch Merkmal

9 vorweg.

Die in Figur 8 dargestellte Ausfihrungsform zeigt einen Klemmbdgel, der
im Bereich (4d) elastisch verformbar ist (NK3c S. 17). Diese Klemmbiigel sind
- ahnlich wie das in der Streitpatentschrift vorgesehene Passstiick (4) - Teil des

Tragerelements (2) und damit Teil des Haltebuigels im Sinne des Streitpatents.
d) Anders als die Beklagte meint, offenbart NK3 ferner Merkmal 10.

Die Figuren 6b und 7 lassen erkennen, dass die der Aul3enseite des Ohrs
zugewandte Flache, mit der der Horer auf dem Ohr aufliegt, am Rand flach, zur
Mitte hin jedoch gewdlbt ist. Beide Figuren zeigen zudem, dass diese Wdélbung
nicht unmittelbar am Rand der Ohrmuschel anliegt, sondern etwas weiter innen.
In der Beschreibung wird als Vorteil dieser Ausgestaltung angeftihrt, dass das
Gehause dadurch nicht entlang der Oberflache der Ohrmuschel verrutschen
konne (NK3c S. 16).
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Dies entspricht sowohl hinsichtlich des Auflageorts als auch der Funktion
demjenigen, was das Streitpatent in Merkmal 10 vorsieht. Dass sich die Auflage-
flache Uber den der Antihelix zugewandten Bereich hinaus nach vorn erstreckt,

ist unerheblich, weil Merkmal 10 eine solche Gestaltung nicht ausschlief3t.
e) Ebenfalls offenbart ist Merkmal 5.

Wie bereits oben ausgefuhrt wurde, gentigt es zur Verwirklichung dieses
Merkmals, dass der Endbereich des Biigels an dem Ubergang zwischen Ohr und
Kopf anliegt. Diese Voraussetzung erftllen bei der in NK3 offenbarten Tragerein-
heit (2) die beiden Klemmbugel (2b, 2c).

Dass diese den genannten Bereich nicht nur an der nach hinten gewand-
ten Seite umgreifen, sondern sich ein Stiick weit Uber den oberen und unteren
Scheitelpunkt hinaus erstrecken und das Ohr damit ahnlich einer Zange umgrei-
fen, ist unerheblich. Merkmal 5 schliel3t eine solche Ausgestaltung nicht aus.

f) Nicht offenbart ist demgegeniber die Merkmalsgruppe 7.

aa) Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, wird die Tragerein-
heit (2) bei beiden in NK3 geschilderten Ausfihrungsformen durch die Kraft einer
Feder gegen die Rickseite und die Aul3enseite des Ohres gedriickt. Dies reicht
zur Offenbarung von Merkmalsgruppe 7 nicht aus.

bb) Entgegen der Auffassung der Berufung ist NK3 nicht unmittelbar
und eindeutig zu entnehmen, dass der Anpressdruck in relevantem Umfang

durch elastische Ausgestaltung des Materials erzielt wird.

(1) Die bei einem Horer nach Ausfuhrungsbeispiel 2 durch den aus
elastisch verformbarem Material gefertigten Bereich 4d ausgelbte Kraft ist auf
den Ubergang zwischen Ohr und Kopf gerichtet. Eine von Merkmalsgruppe 7 ge-
forderte Kraft gegen die Rickseite und die Aul3enseite des Ohres wird durch die

Elastizitdt des Klemmbugels nicht ausgetbt. Dass die elastische Verformbarkeit
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des Klemmbugels zur Positionierung des Horers am Ohr beitragt, ist insoweit

nicht ausreichend.

(2)  Zugunsten der Berufung kann unterstellt werden, dass die in NK3
vorgeschlagenen Materialien der Tragereinheit im Ubrigen von Haus aus ein ge-
wisses Mald an Elastizitat aufweisen. NK3 I&sst sich aber nicht entnehmen, dass
diese Eigenschaft dazu eingesetzt wird, um zusatzlich zu der von der Feder aus-

gehenden Kraft eine Anpresswirkung zu entfalten.

(3) Entgegen der Auffassung der Berufung reicht es zur Offenbarung
von Merkmal 7.1 nicht aus, dass die beiden Klemmbugel (2b, 2c) bei der zweiten
in NK3 offenbarten Ausfihrungsform aufgrund der Elastizitéat eines dieser Bligel

gegen den Bereich gedruckt wird, an dem das Ohr in den Kopf Gibergeht.

Wie bereits oben dargelegt wurde, erfordert Merkmal 7.1, dass der Bugel
aufgrund seiner Elastizitat eine zur Aul3enseite des Ohrs hin gerichtete Klemm-
kraft entfaltet. Eine solche Kraft wird auch beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel von

NK3 nur durch eine Feder erzeugt.

(4) Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich aus dem Um-
stand, dass die Elastizitat des Bugels nach Merkmalsgruppe 7 fur beide dort be-
schriebenen Wirkungen urséchlich sein muss, keine abweichende Beurteilung.

Gerade weil die Elastizitat sowohl den Druck gegen die Ruckseite des
Ohres als auch den Druck auf die Aul3enseite bewirken muss, reicht es nicht aus,
wenn bei der zweiten Ausfihrungsform aus NK3 schon die Elastizitdt des
Klemmbiigels (2c) dafir sorgt, dass der HOrer zumindest in einigen Bereichen
auf die AulRenseite des Ohres gedrickt wird. Vielmehr ist zuséatzlich erforderlich,
dass der Bugel auch in der oben beschriebenen Weise gegen die Riickseite des
Ohres gedruckt wird. Zumindest diese Wirkung ist in NK3 aus den oben darge-
legten Grinden nicht offenbart. Ob die zuerst genannte Wirkung bei dieser Aus-

fuhrungsform tatséchlich eintritt, kann deshalb dahingestellt bleiben.
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3. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils auf erfin-

derischer Téatigkeit beruht.

a) Aus NK3 ergab sich fur den Fachmann keine Anregung, anstelle
der Verbindung von Bugel und Gehéause durch ein federbelastetes Gelenk einen

Bigel aus elastisch verformbarem Material vorzusehen.

Eine andere Beurteilung ist entgegen der Auffassung der Berufung nicht
deshalb veranlasst, weil NK3 neben einer Verbindung der beiden Klemmbugel
durch ein federbelastetes Drehgelenk auch die Mdglichkeit beschreibt, diese Ver-

bindung elastisch verformbar auszubilden.

Wie aus den Figuren 8a und 8b hervorgeht, ist bei dieser Ausfiihrungsform
ein Bereich (4d) vorgesehen, der aus elastischem Material hergestellt ist. In der
Beschreibung wird hierzu ausgefiihrt, dass sich die elastische Komponente ver-
forme, wenn der Horer an das Ohr herangefiihrt werde und das Ende (2cl1) des
Klemmbligels (2c) auf die Engstelle zwischen Ohrmuschel und Kopf treffe.
Dadurch werde der Abstand zwischen den beiden Klemmbigeln vergroRert
(NK3c S. 17), so dass diese Uber die Engstelle gleiten und sich um sie herum
legen konnten. Befinde sich diese Engstelle schlie3lich zwischen den beiden
Klemmbuigeln, bewirke die Elastizitdt der Komponente, dass der Bligel 2c wieder

nach innen gefuhrt werde.

Das Patentgericht hat zu Recht entschieden, dass der Fachmann dadurch
keine Anregung erhielt, auch die Verbindung zwischen Geh&ause und Tragerein-

heit entsprechend zu modifizieren.

NK3 beschreibt anhand der Figur 2, dass bei einer Verbindung der Tréa-
gereinheit (2) mit dem Gehause (1) Uber eine federbelastete Drehachse (3) eine
Spreizbewegung zwischen Gehause und Trager bewirkt wird, indem ein Finger
und der Daumen der gleichen Hand an den mit den Bezugsziffern 2d und 1c

bezeichneten Stellen ansetzen und aufeinander zu bewegt werden (NK3c,
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S. 15). Wie in der mindlichen Verhandlung vor dem Senat anhand einer von der
Beklagten Uberreichten Skizze erdrtert wurde, ist es insoweit - anders als bei der
Verbindung der beiden Klemmbiigel - nicht damit getan, anstelle eines federbe-
lasteten Drehgelenks eine Verbindungskomponente vorzusehen, die aus elasti-
schem Material gefertigt ist. Die Moglichkeit, den Horer durch den Druck zweier
Finger einer Hand aufzuspreizen, erforderte vielmehr weitere Modifikationen,
etwa eine Verlagerung der Drehachse in den Bereich zwischen den beiden An-
satzpunkten. Eine hinreichende Anregung, entsprechende Uberlegungen anzu-
stellen, ergab sich fir den Fachmann aus NK3 nicht.

Angesichts dessen ergab sich aus dem Umstand, dass NK3 flr eine Dreh-
verbindung eine alternative Mdglichkeit zur Entfaltung einer Ruckstellkraft auf-
zeigt, keine hinreichende Anregung, diese Abwandlung auf die anders funktio-

nierende Drehverbindung zu Ubertragen.

b) Entgegen der Auffassung der Berufung war eine Anregung nicht im

Hinblick auf das allgemeine Fachwissen entbehrlich.

Nach der Rechtsprechung des Senats kann die Anwendung eines be-
stimmten Mittels auch ohne entsprechende Anregung naheliegend sein, wenn
dieses als ein generelles, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu
ziehendes Mittel seiner Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesproche-
nen Fachmanns gehoért, die Nutzung der in Rede stehenden Funktionalitat sich
in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweckméaRig darstellt und
keine besonderen Umstande feststellbar sind, die eine Anwendung aus fachli-
cher Sicht als nicht méglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich
erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. Marz 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014,
647 Rn. 26 - Farbversorgungssystem; Beschluss vom 13. Juli 2020 - X ZR 90/18,
GRUR 2020, 1074 Rn. 49 - Signallbertragungssystem).

Im Streitfall spricht viel dafur, dass es zum allgemeinen Fachwissen ge-
horte, dass eine Anpresskraft nicht nur durch eine Feder, sondern auch durch
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eine aus elastischem Material bestehende Klammer entfaltet werden kann. Ent-
gegen der Auffassung der Berufung ergab sich fir den Fachmann ausgehend
von NK3 aber nicht ohne weiteres, dass die Nutzung dieser Funktionalitat auch
fur die dort offenbarte Anordnung objektiv zweckmafiig ist. Der Umstand, dass
NK3 die Ersetzung einer Feder durch elastische Ausgestaltung des Materials nur
fur eine von zwei Drehverbindungen vorschlagt, gab aus den oben genannten
Griunden vielmehr Anlass zu der Annahme, dass eine vergleichbare Abwandlung

fur die andere Drehverbindung jedenfalls nicht ohne weiteres moglich ist.
C) Aus der NK1 ergaben sich keine weitergehenden Anregungen.

aa) NKa1 betrifft einen Kopfhorer, dessen Kérper moéglichst nah an der
Ohroffnung befestigt wird. Der Kopfhorer weist hierfiir einen Einklemmkérper auf,
der am Kopfhorerkérper, also am Lautsprecher, ansetzt und den Horer an der
Ohrmuschel festklemmit.

Hierzu sieht NK1 die Méglichkeit vor, dass die beiden Arme (1a, 1b) des
Klemmkdorpers Uber ein Drehlagerteil (4) aus Federmaterial verbunden sind, wie

dies in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 dargestellt ist.
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(1) (FE2]

87 Bei einer zweiten Ausfiihrungsform, die in Figur 3 gezeigt ist, besteht der
Einklemmkoper aus zwei Armen (11a, 11b), die etwa in U-Form gebogen und

aus einem Federmaterial geformt sind (Abs. 15).
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(FE3]

bb)  Ein solcher Horer weist mithin einen Blgel aus elastisch verform-
barem Material auf. Auch endet der ricklaufende Bereich des Bigels an der

Ruckseite des Ohres.

cc) NK1 betrifft jedoch, worauf das Patentgericht zu Recht hingewiesen
hat, einen Im-Ohr-Kopfhorer, also eine Vorrichtung, bei der die Horkapsel in den

Schalltrichter bzw. den au3eren Gehdrgang eingefiihrt wird.

Auf die von den Parteien diskutierten Unterschiede zwischen den als
NK1a und NK1b vorgelegten Ubersetzungen der NK1 in die deutsche Sprache
kommt es dabei nicht an. In beiden Ubersetzungen wird in den Absatzen 13 und
19 ausgefihrt, das Versenken des Kopfhorerkérpers in den Vertiefungsteil der
Ohrmuschel fuhre dazu, dass ein grof3er Widerstand auftrete, wenn eine Kraft
von aul3en auf das Verbindungskabel wirke, wodurch ein Herausfallen verhindert
werde. Der Klemmwirkung, die dartber hinaus von einem Bugel aus elastisch
verformbarem Material erzielt wird, kommt danach nur ergdnzende Bedeutung

ZU.

dd) Fidrden Fachmann lag es daher nicht nahe, eine solche Gestaltung

des Bugels auf einen Horer der Lehre des Streitpatents zu tUbertragen.

Denn nach dem Streitpatent soll zur Vermeidung der mit einem Im-Ohr-

Horer verbundenen Nachteile gerade darauf verzichtet werden, die Horkapsel in
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den Schalltrichter bzw. den au3eren Gehdrgang einzustecken. Hinweise darauf,
dass auch bei einem solchen Hérer die durch Einsatz eines Blgels aus elastisch
verformbarem Material erzielbare Klemmwirkung genigt, um den Hérer sicher

am Ohr zu halten, ergaben sich aus NK1 nicht.

IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Grabinski Hoffmann

Deichful Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 09.01.2019 - 6 Ni 52/16 (EP) -



