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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 2. Marz 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 7. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 14. Februar 2019 wird auf Kosten

der Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 287 209 (Streitpatents), das am
31. Mai 2001 unter Inanspruchnahme einer Prioritdt vom 6. Juni 2000 angemel-

det wurde und ein sanitdres Einbauteil betrifft.

Patentanspruch 1, auf den zwolf weitere Patentanspriiche zurlickbezogen

sind, lautet in der Verfahrenssprache:

Sanitares Einbauteil (1, 3, 4 und 5) mit mehreren verschiedenen, darin einsetz-
baren Funktionseinheiten, wobei das Einbauteil (1, 3, 4 und 5) ein AuRengehéuse
(2) aufweist, das (2) zumindest ein Gehauseteil (6, 7, 30) hat, welches Gehé&use-
teil (6, 7, 30) zustrémseitig eine Einsetz6ffnung (10) aufweist, durch die die Funk-
tionseinheiten bis zu einem zugeordneten Einsetzanschlag (18, 19, 29) in das
Gehéauseinnere einsetzbar sind, wobei dem wenigstens einen Einsetzanschlag
(18, 19, 29) ein Gehéause-Freiraum (20, 21, 22) zur Aufnahme des Uber den Ein-
setzanschlag (18, 19, 29) vorstehenden Uberstands der Funktionseinheiten in
Einsetzrichtung vor- und/oder nachgeordnet ist, wobei dem Geh&use-Freiraum
(20, 21, 22) mehrere der obergenannten verschiedene und wahlweise miteinan-
der kombinierte, in den Geh&use-Freiraum einsetzbare Funktionseinheiten zuge-
ordnet sind, und wobei der dem wenigstens einen Einsetzanschlag (18, 19, 29)
vor- und/oder nachgeschaltete Gehause-Freiraum (20, 21, 22) in Einsetzrichtung
eine Langserstreckung hat, die gleich oder gro3er als der maximale Abstand zwi-
schen dem Einsetzanschlag (18, 19, 29) einerseits und der in diesen Gehéause-
Freiraum (20, 21, 22) vorstehenden Funktionseinheit-Stirnseite der dem Einbau-
teil (1, 3, 4, 5) zugeordneten Funktionseinheiten andererseits ist.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent mit einem Hauptantrag und

drei Hilfsantragen in gednderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit es Uber
die mit dem Hauptantrag verteidigte Fassung hinausgeht, und die weitergehende
Klage abgewiesen. Dagegen richtet sich die Berufung der Klagerin, die ihr erst-
instanzliches Begehren weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel mit ih-

ren erstinstanzlichen Antragen entgegen.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist unbegriindet.
l. Das Streitpatent betrifft ein sanitares Einbauteil.

1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgefuhrt, im Stand der
Technik seien sanitare Einbauteile wie Strahlregler, Durchflussbegrenzer oder
Durchflussmengenregler bekannt, die einzeln oder in Kombination in das Aus-
laufmundstick einer sanitaren Auslaufarmatur einsetzbar seien (Abs. 4). Durch
eine Kombination - insbesondere mit einem Durchflussmengenregler - vergro-

Rere sich die Einbaulange (Abs. 5).

Die deutsche Offenlegungsschrift 195 10 734 (K5) offenbare ein sanitares
Einbauteil, bei dem die einzelnen Bauteile mittels komplementar geformter Rast-
mittel verbunden wirden. Aufgrund der begrenzten Einbaulénge, die im Auslauf-
mundstiick zur Verfigung stehe, wiesen das Vorsatzsieb und der Durchfluss-
mengenregler einen geringeren Durchmesser als der Strahlregler auf, um in den
lichten Durchflussquerschnitt der Auslaufarmatur vorstehen zu kénnen (Abs. 5).
Ein solches Bauteil sei aber nicht vielseitig einsetzbar, da der bendtigte lichte
Durchflussquerschnitt nicht in jeder Armatur zur Verfigung stehe (Abs. 6).

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, ein sanitares Einbauteil zur Verfligung zu stellen, das mdglichst univer-

sell einsetzbar ist und moéglichst kostenglnstig hergestellt werden kann.

Die umfangreichen Ausfiihrungen der Parteien zu der Frage, welches ob-
jektive technische Problem das Streitpatent betrifft und ob sein Gegenstand ge-

eignet ist, dieses Problem zu I6sen, sind in diesem Zusammenhang unerheblich.

Nach der standigen Rechtsprechung des Senats dient die Bestimmung
des technischen Problems, das einer Erfindung zugrunde liegt, nicht dazu, eine
Vorentscheidung Uber die Frage der Patentfahigkeit zu treffen. Deshalb dirfen

Elemente, die zur patentgemal3en Loésung gehdren, nicht berticksichtigt werden
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(BGH, Urteil vom 22. Mai 1990 - X ZR 124/88, GRUR 1991, 811, 814 - Falzma-
schine; Urteil vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9
- Repaglinid; Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16
- Quetiapin).

3. Zur Losung des genannten Problems schléagt das Streitpatent in der
mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale
sich wie folgt gliedern lassen (die Anderung gegeniiber der erteilten Fassung ist

hervorgehoben):

a Sanitares Einbauteil (1, 3, 4 und 5), das in ein Auslauf-
mundstick einer sanitdren Auslaufarmatur einsetzbar
ist,

b mit mehreren verschiedenen, darin einsetzbaren Funkti-
onseinheiten.

¢ Das Einbauteil (1, 3, 4 und 5) weist ein AuRengehause
(2) auf.

d Das AulRengehause (2) hat zumindest ein Gehauseteil
(6, 7, 30), das zustromseitig eine Einsetz6ffnung (10)
aufweist.

e Durch die Einsetz6ffnung (10) sind die Funktionseinhei-
ten bis zu einem zugeordneten Einsetzanschlag (18, 19,
29) in das Gehauseinnere einsetzbar.

f  Dem (wenigstens einen) Einsetzanschlag (18, 19, 29) ist
ein Gehause-Freiraum (20, 21, 22) zur Aufnahme des
Uber den Einsetzanschlag (18, 19, 29) vorstehenden
Uberstands der Funktionseinheiten in Einsetzrichtung
vor- und/oder nachgeordnet.

g Dem Gehause-Freiraum (20, 21, 22) sind mehrere der
oben genannten verschiedenen und wahlweise
miteinander kombinierten, in den Gehause-Freiraum ein-
setzbare Funktionseinheiten zugeordnet.
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h Der dem Einsetzanschlag (18, 19, 29) vor- und/oder
nachgeschaltete Gehause-Freiraum (20, 21, 22) hat in
Einsetzrichtung eine Langserstreckung, die gleich oder
grof3er als der maximale Abstand zwischen dem Einsetz-
anschlag (18, 19, 29) einerseits und der in diesen Ge-
hause-Freiraum (20, 21, 22) vorstehenden Funktionsein-
heit-Stirnseite der dem Einbauteil (1, 3, 4, 5) zugeordne-
ten Funktionseinheiten andererseits ist.

4. Als Fachmann ist nach den von den Parteien nicht beanstandeten
Ausfuhrungen des Patentgerichts ein Techniker im Sanitarbereich anzusehen,
der mit der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Sanitararmaturen be-

fasst ist und auf diesem Gebiet Uber mehrjahrige Berufserfahrung verfiigt.
5. Einige Merkmale bedurfen néherer Betrachtung.

a) Ein sanitares Einbauteil im Sinne von Merkmal a muss nach der mit
dem Hauptantrag verteidigten Fassung zum Einsetzen in ein Auslaufmundsttick

einer sanitaren Auslaufarmatur geeignet sein.

Ein Auslaufmundstiick im Sinne des Streitpatents ist, wie beide Parteien
zutreffend vortragen, ein hilsenférmiges Bauteil, das in den Auslauf einer Arma-
tur eingeschraubt oder auf den Auslauf aufgeschraubt werden kann. Das Einbau-
teil muss so beschaffen sein, dass es in dem Mundstuck Platz findet, festen Halt

hat und die ihm zukommende Dichtfunktion erfillt.

Hieraus ergeben sich allerdings keine festen Vorgaben fur die Hohe und
den Durchmesser eines erfindungsgemalien Einbauteils. Patentanspruch 1 legt
namlich nicht naher fest, wie das Auslaufmundsttick beschaffen ist. Die Merkmale
von Patentanspruch 1 sind vielmehr darauf ausgerichtet, ein Einbauteil zur Ver-
fugung zu stellen, dessen auf3ere Abmessungen nicht von Anzahl und Funktion

der darin eingesetzten Funktionseinheiten abhangen.



18 b) Funktionseinheiten im Sinne von Merkmal b sind Elemente, mit
denen der Wasserstrahl beeinflusst werden kann. Die Beschreibung des Streit-
patents benennt als Beispiele hierflir Strahlregler, Durchflussbegrenzer, Durch-
flussmengenregler und Ruckflussverhinderer (Abs. 12).

19 Solche Funktionseinheiten finden sich in den einzelnen Ausfuhrungsbei-

spielen des Streitpatents, die in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1, 3,

4 und 5 wiedergegeben sind, in unterschiedlichen Kombinationen wieder.
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Alle Beispiele weisen eine Strahlzerlegeeinrichtung (11) und eine Strahl-
regulierungseinrichtung (15) auf (Abs. 24 f.). Um die Funktionssicherheit der Ein-
bauteile zusatzlich zu erhdhen, ist ihnen ein Vorsatzsieb (27) vorgeschaltet
(Abs. 35).

Der in Figur 3 dargestellte Strahlregler ist unbeliftet. Um dennoch den
Strahl gleichmafig und homogen auszugestalten, sind zusatzliche Strahlregulie-

rungssiebe (17) vorgesehen (Abs. 26).

Bei dem in Figur 4 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel ist die Strahlzerlege-
einrichtung (11) hutférmig ausgestaltet. In die Hut6ffnung ist ein Durchflussbe-
grenzer (28) eingesetzt, der im Wesentlichen als Ring- oder Drosselscheibe aus-
gebildet ist (Abs. 33 Z. 28-33).

Bei dem in Figur 5 dargestellten Ausfiuihrungsbeispiel liegt in der Hutoff-
nung ein Durchflussmengenregler (24) mit einem Regelorgan (25) aus elastome-
rem Material, dessen Durchmesser sich unter Wasserdruck verandert (Abs. 33
Z. 33-42).

C) Nach Merkmal b ist das Einbauteil so ausgestaltet, dass die einzel-
nen Funktionseinheiten in dieses eingesetzt werden konnen. Hierzu dient das in
Merkmal ¢ vorgesehene AulRengehéuse, das gemald Merkmal d eine Einsetzoff-

nung und gemal3 Merkmal e mindestens einen Einsetzanschlag aufweist.

aa) Damit die Funktionseinheiten in das Aufengehduse einsetzbar
sind, muss der Innendurchmesser des Aul3engehauses Uber einen bestimmten
Bereich hinweg groR3er sein als der Aul3endurchmesser der diesem Bereich zu-
geordneten Funktionseinheit, so dass diese zumindest tiber einen Teil ihrer Hohe
hinweg im AulRengehduse Aufnahme finden kann. Die Eindringtiefe wird mittels

des in Merkmal e vorgesehenen Einsetzanschlags bestimmt.
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bb) Dieser Anschlag kann unterschiedlich ausgestaltet sein.

Bei den in den Figuren 1 und 3 dargestellten Ausfihrungsbeispielen dient
als Einsetzanschlag (18) fur die Zerlegeeinrichtung (11) ein Ringabsatz am
Innenumfang des Gehauses, auf dem die Zerlegeeinrichtung mit einem Ring-
flansch aufsitzt (Abs. 24 Z. 18-24).

Die in Figur 3 dargestellten Strahlreguliersiebe (17) liegen auf Stlitznocken
oder Stutzlagern (19) auf, die an die Stirnseite der Lochplatte (15) angeformt sind
(Abs. 26 Z. 37-43).

Bei den in den Figuren 4 und 5 dargestellten Ausfihrungsbeispielen liegt
die Strahlzerlegeeinrichtung (11) auf einer Ringflache (29) eines separaten Ge-
hauseteils (30) auf, das seinerseits auf den Einsetzanschlag (18) aufgesetzt ist
(Abs. 32). Die zuséatzlich vorhandenen Einheiten zur Begrenzung (28) bzw. Re-
gelung (24) der Durchflussmenge liegen wie bereits erwahnt in der Hut6ffnung

der Strahlzerlegeeinrichtung (11).

d) Zu Recht hat das Patentgericht den Festlegungen in den Merkma-
len f und g zentrale Bedeutung zugemessen, wonach mindestens einem Einsetz-
anschlag mindestens ein Geh&ause-Freiraum vor- oder nachgeordnet ist, der die
Aufnahme des iiber den Anschlag vorstehenden Uberstands der Funktionsein-
heiten ermdglicht und dem mehrere verschiedene und wahlweise miteinander

kombinierte Funktionseinheiten zugeordnet sind.

Diese Ausgestaltung ermoglicht es, das Einbauteil ohne Anderung der
aulReren Abmessungen mit einer unterschiedlichen Anzahl und mit unterschied-
lichen Arten von Funktionseinheiten zu versehen und diese so zu platzieren, dass
sie ihre Funktion erfullen kdnnen. Aufgrund der Mdglichkeit, verschiedene Funk-
tionseinheiten wahlweise miteinander zu kombinieren, entsteht so ein Baukas-
tensystem (Abs. 23).
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Die in Patentanspruch 12 vorgesehene Moglichkeit, auch das Einbauteil
selbst baukastenartig oder modular aufzubauen, um beispielsweise den oberen
Teil des Gehauses wahlweise mit oder ohne Luftdurchlasse auszugestalten, hat
in Patentanspruch 1 hingegen keinen Niederschlag gefunden. Dies steht in Ein-
klang mit der Beschreibung, die eine solche Ausgestaltung lediglich als zweck-

malfig bezeichnet (Abs. 17), nicht aber als zwingend erforderlich.

Ebenfalls nicht zwingend vorgesehen ist in Patentanspruch 1 die in der
Beschreibung als vorteilhaft bezeichnete (Abs. 10 f.) Ausgestaltung des Einbau-
teils mit zwei miteinander verbindbaren oder verbundenen Gehauseteilen. Dies-
bezugliche Festlegungen treffen nur die Patentanspriiche 2 bis 5 sowie die Hilfs-

antrage der Beklagten.

e) Merkmal h, wonach zumindest ein Gehduse-Freiraum eine
Langserstreckung aufweisen muss, die gleich oder groR3er ist als der maximale
Abstand zwischen dem zugeordneten Einsetzanschlag und der Stirnseite der zu-
geordneten Funktionseinheit, gewahrleistet, dass die unterschiedlichen Funkti-
onseinheiten nicht Gber den Freiraum hinausragen, die &uf3eren Abmessungen

des Einbauteils also unabhéngig von der eingesetzten Funktionseinheit sind.

aa) Wie das Patentgericht zutreffend und unbeanstandet ausgefuhrt
hat, schlie3t dies nicht aus, dass ein am Eingang angeordnetes Vorsatzsieb in

eingebautem Zustand aus den Konturen des Einbauteils herausragt.

Der vom Vorsatzsieb eingenommene Raum aul3erhalb des Gehauses er-
fullt zwar nicht die Vorgaben der Merkmale f und h. Darin liegt aber kein Wider-
spruch, weil diese Merkmale nur fir mindestens einen Gehause-Freiraum gelten,
also nicht ausschliel3en, dass ein weiterer Freiraum vorhanden ist, der den Vor-
gaben nicht entspricht. Im Einklang damit bezeichnet die Beschreibung des
Streitpatents das in den Ausfuihrungsbeispielen gezeigte Vorsatzsieb (27) nicht
als Funktionseinheit, sondern als Mittel, um die Funktionssicherheit der Einbau-
teile zusatzlich zu erhbhen (Abs. 34).
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Dem Ziel einer mdglichst universellen Einsetzbarkeit ist eine solche Aus-
gestaltung jedenfalls dann nicht abtraglich, wenn das aus den Konturen heraus-
ragende Teil eine geringe Hohe und einen sich stark verjingenden Durchmesser

aufweist, wie dies bei den Ausfihrungsbeispielen des Streitpatents der Fall ist.

bb) Entgegen der Auffassung der Berufung erschopft sich die Vorgabe

aus Merkmal h nicht in einer Selbstverstandlichkeit.

Fur sich gesehen mag die Anforderung, so viel Freiraum zur Verfligung zu
stellen, dass alle zugeordneten Funktionseinheiten darin Platz finden, eine Ba-
nalitdt beschreiben. Patentanspruch 1 erschopft sich jedoch nicht in dieser An-
weisung. Vielmehr sieht er mit dem Einsetzanschlag gemafld Merkmal e und der
Zuordnung zu wahlweise miteinander kombinierbaren Funktionseinheiten gemar
Merkmal g zusatzliche Mittel vor, die es in ihrer Kombination ermoglichen, unter-
schiedliche Funktionseinheiten in unterschiedlichen Zusammenstellungen in
einer ihre Funktionsfahigkeit gewahrleistenden Weise zu platzieren, ohne dass

der Aufbau des Gehauses geandert werden muss.

f) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass es zur Verwirk-
lichung der Merkmale b, g und h nicht erforderlich ist, dass das Einbauteil eine
oder mehrere Funktionseinheiten enthélt.

Der Wortlaut von Merkmal b kénnte bei isolierter Betrachtung allerdings
dafur sprechen, dass das Einbauteil nicht nur dafiir geeignet sein muss, mehrere
verschiedene Funktionseinheiten aufzunehmen, sondern dass mehrere, also

mindestens zwei solcher Funktionseinheiten tatsachlich eingesetzt sein missen.

Schon die in Merkmal b formulierte Anforderung, dass mehrere verschie-
dene Funktionseinheiten einsetzbar sein mussen, spricht aber dafir, dass es
nicht um das Vorhandensein einzelner Funktionseinheiten geht, sondern allein
um die Mdoglichkeit, alternativ oder kumulativ mehrere unterschiedliche Funkti-

onseinheiten in das Einbauteil einsetzen zu kdnnen.
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Fur das zuletzt genannte Verstandnis spricht auch der Umstand, dass die
Festlegungen in Patentanspruch 1 durchweg nicht die Funktionseinheiten, son-
dern das Einbauteil betreffen. So sieht Merkmal e lediglich vor, dass die Funkti-
onseinheiten einsetzbar, nicht aber, dass sie eingesetzt sein missen. Nach den
Merkmalen g und h reicht es aus, wenn den vorhandenen Gehause-Freiraumen
mehrere verschiedene und wahlweise kombinierte Funktionseinheiten zugeord-

net sind.

s)) Andererseits ist dem in den Merkmalen g und h formulierten Erfor-
dernis einer Zuordnung zu entnehmen, dass die bloR3e Eignung des Einbauteils

zur Aufnahme verschiedener Funktionseinheiten nicht ausreicht.

Fur eine bloRe Eignung wirde es genigen, wenn die vorhandenen
Gehéause-Freirdume die Mdglichkeit erdffneten, daran angepasste Funktionsein-
heiten zu konstruieren, die in diesen Raumen Platz finden und so angeordnet

werden kdnnen, dass sie die ihnen zugeordnete Funktion erfullen.

Die in den Merkmalen g und h vorgesehene Zuordnung erfordert demge-
genuber, dass verschiedene Funktionseinheiten mit den genannten Eigenschatf-
ten bereits zur Verfugung stehen und die Gehause-Freirdume so ausgestaltet
sind, dass diese konkreten Teile in wahlweiser Kombination in diese Freiraume

eingesetzt werden kdnnen.

Wie bereits oben dargelegt wurde, enthalt Patentanspruch 1 zwar aus-
schliel3lich Vorgaben fur das Einbauteil, nicht hingegen fir die Funktionseinhei-
ten. Diese Bauteile stehen dennoch nicht beziehungslos nebeneinander. Die in
den Merkmalen g und h vorgesehene Zuordnung der verschiedenen Funktions-
einheiten zum Gehause-Freiraum kann vielmehr nur dann erfolgen, wenn zuséatz-
lich zum Einbauteil bereits mehrere unterschiedliche Funktionseinheiten verfiig-
bar sind, die in der in Patentanspruch 1 vorgesehenen Weise miteinander kom-

biniert werden kdnnen.
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Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie
folgt begrindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag vertei-
digten Fassung sei durch den Stand der Technik weder vorweggenommen noch
nahegelegt.

Die deutsche Gebrauchsmusterschrift 1 799 691 (K2) offenbare nicht, das
sanitare Einbauteil in ein Auslaufmundstiick einer sanitdren Auslaufarmatur ein-
zusetzen. Zudem seien die Aul3engehause in den einzelnen Ausfiihrungsbeispie-
len an die verschieden geformten Korper zum Zerstreuen des Wasserstrahls an-
gepasst. Damit kénne nicht angenommen werden, dass eine beliebige Aus-
tauschbarkeit der in ein und demselben Gehause befindlichen Funktionseinhei-
ten vorgesehen sei. Demgemal habe der Fachmann eine derartige Einsatzmog-
lichkeit auch nicht mitgelesen. Auch durch die weiteren Entgegenhaltungen sei

eine beliebige Austauschbarkeit weder offenbart noch nahegelegt.

Il Diese Bewertung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung

neu ist.

a) In der deutschen Offenlegungsschrift 195 10 734 (K5) sind die
Merkmale von Patentanspruch 1 nicht vollstandig offenbart.

aa) Kb offenbart eine Einbauteil-Garnitur fur ein Auslaufmundstiick mit
einem Strahlregler sowie einem Durchflussmengenregler oder einem Vorsatz-

sieb.

K5 geht von im Stand der Technik bekannten Garnituren aus, die entweder
innerhalb des Mundstlickgehéuses angeordnet seien oder Uber ein separates

AulRengehause verflugten. Beide Varianten seien nachteilig, da die Garnituren
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entweder aufgrund der Gesamtbaulange aus dem Mundstick herausragten oder
in unerwiinschter Weise ein sichtbar zweiteiliges Mundstiickgehduse ergében

(Sp. 1 Z. 14-19 und Z. 34-39).

Zur L6sung dieses Problems schlagt K5 eine Einbau-Garnitur vor, deren
Bauteile zueinander passende Anschlussmittel zum wahlweisen Verbinden des
Strahlreglers mit dem Durchflussmengenregler oder Vorsatzsieb aufweisen
(Sp. 1 Z. 45-52). Dadurch bestehe die Mdglichkeit, die Bauteile schon vor dem
Einsetzen unverlierbar zu verbinden und eine gut handhabbare Baueinheit zu
schaffen. Die Zusammenstellung der Einbauteile zu einer Garnitur kdnne ent-
sprechend den jeweiligen Anforderungen aus den einzelnen Einbauteilen in ge-

winschter Kombination vorgenommen werden (Sp. 1 Z. 49-55).

Ein Ausfiihrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1

dargestellt.
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Die Einbauteile-Garnitur weist einen Strahlregler (3), einen Durchfluss-
mengenregler (4) und ein Vorsatzsieb (5) auf. Je nach Verwendungszweck wer-
den unterschiedliche Kombinationen von Einbauteilen vorgesehen (Sp.2
Z.39-51).

Um die Einbauteile (3, 4, 5) wahlweise miteinander verbinden zu kénnen,
weisen diese zueinander passende Anschlussmittel (6) auf. Bei dem dargestell-

ten Ausfuhrungsbeispiel sind diese als Rastmittel ausgebildet (Sp. 2 Z. 50-68).

In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2 ist die Einbauteile-Garnitur
in ein Auslaufmundstiick eingesetzt (Sp. 2 Z. 21 1.).
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Wegen der direkten Verbindung der Einbauteile weist die Garnitur eine
vergleichsweise geringe Gesamtlange auf. Deshalb steht sie nur wenig tGber die
axiale Lange des Auslaufmundstticks (2) Gber. Dadurch kdnnen auch bislang ver-
wendete Auslaufmundstiicke eingesetzt werden (Sp. 3 Z. 39-50). Der Durch-
flussmengenregler (4) weist einen geringeren Aul3endurchmesser auf als der

Strahlregler (3) und passt deshalb noch in den auf dem Strahlregler aufliegenden
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Dichtungsring (18). Dadurch ist eine direkte Verbindung ohne zusétzliche Dich-
tungsringe und eine kompakte Bauform mit kurzer Baulange moglich (Sp. 3
Z.51-59).

In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 ist die Einbauteile-Garnitur

in ein anderes Auslaufmundsttick eingesetzt (Sp. 2 Z. 23-25).

20

Bei dieser Ausfuhrungsform findet die gesamte Garnitur praktisch inner-
halb des Auslaufmundstiicks (2a) Platz. Auch hierbei kann unveréandert ein tbli-
ches und bisher schon verwendetes Auslaufmundstick verwendet werden (Sp. 3
Z. 60-68).

bb) Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, ist damit Merkmal a

offenbart.
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cc) Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Merkmale b, c, d

und e nicht offenbart.

K5 offenbart zwar verschiedene Funktionseinheiten, die in unterschiedli-
cher Kombination in ein Auslaufmundstiick eingesetzt werden kénnen. Die Funk-
tionseinheiten sind aber so ausgebildet, dass sie direkt in das Mundstiick einge-
setzt werden kénnen. Die Moglichkeit, sie in ein AuRengehause einzusetzen, das
seinerseits im Auslaufmundstiick Aufnahme finden kann, ist in K5 nicht vorgese-

hen.

Bei isolierter Betrachtung mag das Gehéuse des in K5 offenbarten Strahl-
reglers als Aul3engehause im Sinne von Merkmal b angesehen werden kénnen.
Entgegen der Auffassung der Berufung ist dieses Gehause aber nicht so ausge-
bildet, dass die Ubrigen Funktionseinheiten darin eingesetzt werden kdnnen. Die
als Anschlag dienende Einrastvorrichtung ist am oberen Ende des Strahlregler-
Gehauses angeordnet und ermdglicht es deshalb nicht, den Durchflussmengen-

regler oder das Vorsatzsieb zumindest teilweise in dieses Gehause einzusetzen.

dd) Demgemal offenbart K5 auch keinen Gehause-Freiraum im Sinne
der Merkmale f und h.

Sowohl der Durchflussmengenregler als auch das Vorsatzsieb sind in K5
oberhalb des Strahlregler-Gehduses angeordnet. Wie bereits oben dargelegt
wurde, stellen solche Bereiche keinen Gehduse-Freiraum im Sinne des Streitpa-
tents dar. Unterhalb der Rastvorrichtung steht demgegenuiber kein Raum zur Ver-

fugung, um zusatzliche Funktionselemente aufzunehmen.
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b) Zutreffend hat das Patentgericht ausgefiihrt, dass die deutsche Ge-
brauchsmusterschrift 1 799 691 (K2) ebenfalls nicht sdmtliche Merkmale der mit

dem Hauptantrag verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 offenbart.
aa) K2 befasst sich mit einem Wasserstrahlregler fur Wasserhéahne.

Ausfuhrungsbeispiele sind in den nachfolgend wiedergegebenen Figu-
ren 1 bis 3 dargestellt.
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Der Wasserstrahlregler besteht aus einem Kopf (1), der auf das Auslauf-
ende (2) des Wasserhahns mittels eines Innengewindes am Bund (1a) aufge-
schraubt wird. Darunter weist der Kopf Offnungen oder Fenster (3) auf, um eine

Luftzufuhr zu ermdglichen.

Beidem in Figur 1 dargestellten Beispiel befinden sich zwischen dem Kopf
(1) und dem Auslaufende (2) ein Dichtring (4) und eine Scheibe (5) mit einer
zentralen Offnung (6). Die Scheibe (5) weist eine kreisformige Randleiste (7) auf,
die sich auf eine Scheibe (8) stltzt, die ihrerseits auf einer Schulter (9) des Kop-
fes (1) aufliegt (S. 2 Abs. 4 bis S. 3 Abs. 2). In Figur 2 ist als Zwischenlage ein
Schalenring (14) vorgesehen, der eine durchlécherte Scheibe (15) absttzt.
Diese istin ihrem Zentrum und an der Unterseite mit einem Kdorper (16) versehen,
der mehr oder weniger Pilzform hat (S. 4 Abs. 1). In Figur 3 ist zwischen der
Schulter (9) und dem Auslaufende (2) ein Schalenring (10) vorgesehen, in dem

ein Korper (20) eingefasst ist, der ebenfalls eine Pilzform aufweist (S. 5 Abs. 2).
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Alternativ kdnnen bei beiden Ausfihrungsformen auch Pilze mit anderen
Formen eingesetzt werden (S. 5 Abs. 4 bis S. 6 Abs. 4). Beispiele hierfir sind in

den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 4 bis 6 dargestellt.

Hig.4.

=

20

bb) Damit sind die Merkmale b bis f und das Merkmal h offenbart.

Sowohl die unterschiedlichen Einsétze in den Figuren 1 bis 3 als auch die
unterschiedlichen Pilzformen in den Figuren 4 bis 6 stellen verschiedene Funkti-
onseinheiten dar, die in den Kopf eingesetzt werden kdnnen. Zumindest die
Schulter (9) wirkt als Anschlag, der es ermdglicht, eine Funktionseinheit in das
Gehause einzusetzen, und dem oben und unten je ein Geh&ause-Freiraum zuge-

ordnet ist.

cc) Zutreffend und von der Berufung nicht angegriffen hat das Patent-

gericht entschieden, dass Merkmal a nicht offenbart ist.

K2 sieht in samtlichen Ausfiihrungsbeispielen vor, den Kopf auf das Aus-
laufende aufzuschrauben. Ein Einbauteil, das in ein Auslaufmundstiick einsetz-

bar ist, zeigt die Entgegenhaltung nicht.
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dd) Ebenfalls zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt,

dass auch die Merkmale g und h nicht offenbart sind.

(1) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, enthalt K2 keinen
unmittelbaren und eindeutigen Hinweis darauf, dass einer der in den Figuren 1
bis 3 dargestellten Gehauseformen mehrere unterschiedliche Pilze zugeordnet

sind.

Die in den Figuren 4 bis 6 dargestellten Pilze weisen unterschiedliche
Hohen auf. Dass sie dennoch ohne Veranderung der Konstruktion wahlweise in
jedes der in den Figuren 1 bis 3 dargestellten Gehause eingesetzt werden kon-
nen, ist in der Beschreibung von K2 nicht erwahnt. Dort wird zwar ausgeftuhrt, die
alternativen Pilzformen kénnten grundsatzlich bei allen Ausfihrungsformen ein-
gesetzt werden (S. 5 unten). Dem lasst sich aber nicht eindeutig und unmittelbar
entnehmen, dass dies ohne Anderung der Gehauseform moglich ist. Gegen eine
Austauschbarkeit in diesem Sinne spricht zudem der Umstand, dass die in den
Figuren 1 bis 3 dargestellten Gehause eine in verschiedenen Details unterschied-
liche Form aufweisen, was darauf hindeutet, dass die Gehauseform an die jeweils

eingesetzten Funktionseinheiten angepasst ist.

(2)  Dies schlief3t allerdings nicht aus, dass die in den Figuren 1 bis 3
dargestellten Vorrichtungen objektiv geeignet sind, unterschiedlich ausgestaltete

Funktionseinheiten aufzunehmen.

Zumindest die in den Figuren 2 und 3 dargestellten Geh&ause bieten ober-
und unterhalb der Schulter (9) theoretisch gentigend Freiraum, um eine andere
Funktionseinheit mit gleicher oder geringerer H6he aufzunehmen, wie sie etwa
in Figur 4 dargestellt ist. Es erscheint durchaus mdglich, solche Funktionseinhei-
ten so auszugestalten, dass sie ohne konstruktive Anderungen am Gehause ein-

gesetzt werden kénnen.
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(3) Diese Eignung reicht jedoch zur Offenbarung der Merkmale g und h

nicht aus.

Wie bereits oben ausgefuhrt wurde, erfordert eine Zuordnung im Sinne
dieser Merkmale, dass unterschiedliche Funktionseinheiten verfligbar sind, die in
wahlweiser Kombination in das Einbauteil eingesetzt werden kdnnen. Zur Offen-
barung einer solchen Zuordnung musste K2 unmittelbar und eindeutig zu entneh-
men sein, dass Funktionseinheiten, wie sie in den Figuren 4 bis 6 dargestellt sind,
ohne konstruktive Veranderung in Vorrichtungen nach dem Vorbild der Figuren 1
bis 3 eingesetzt werden kdnnen. Diese Voraussetzung ist aus den bereits darge-

legten Grinden nicht erfillt.

C) Entgegen der Auffassung der Berufung offenbart die deutsche Ge-
brauchsmusterschrift 77 25 861 (K7) ebenfalls nicht sdmtliche Merkmale des ge-
schitzten Gegenstands.

aa) K7 offenbart ein Auslaufmundstick fur sanitéare Wasserauslaufven-
tile mit einem Strahlregler (12, 14) und einem diesem vorgeordneten Durchfluss-
mengen-Konstanthalter (15, 20). Diese Funktionseinheiten werden in einem ein-
zigen, auf den Ventilauslaufstutzen aufschraubbaren Mundstickgehduse gehal-
tert (S. 1 Abs. 4).

Zwei Ausfihrungsbeispiele sind in den nachfolgend wiedergegebenen Fi-

guren 1 und 2 dargestellt.
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Bei dem Ausfuhrungsbeispiel gemaf Figur 1 ist in das Mundstiickgeh&use
(1) eine Buchse (4) eingesetzt, in der die Funktionseinheiten (15, 20, 12, 14) ge-
haltert sind. Die Blchse liegt oben mit einem an ihrem Ende nach auf3en vor-
springenden Flansch (5) auf einer Ringschulter (6) des Gehauses und in ihrer
Langsmitte mit dem Absatz (7) auf einer zweiten Ringschulter (8) des Gehéauses
auf. In dem an den Absatz (7) anschlielenden unteren Endabschnitt ist die
Bichse (4) von der Wand des Mundstiickgehauses (1) aufgrund eines offenen
Ringspalts (9) beabstandet. Ein Kranz von Luftdurchtrittséffnungen (10) sorgt fur
eine Beluftung des Strahlreglers (S. 3 Abs. 2).

Bei dem Beispiel gemalR Figur 2 ist der Strahlregler (2) unbeliftet. Deshalb
ist keine Blichse (4) erforderlich (S. 5 Abs. 2). Wenn das Auslaufmundstiick von
dem Ventilstutzen (3) abgeschraubt ist, kbnnen alle Einzelteile einzeln aus dem

Mundgehause herausgenommen und ausgewechselt werden (S. 5 Abs. 3).

bb) Damit sind die Merkmale b bis f offenbart.
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cc) Beidemin Figur 1 dargestellten Ausfihrungsbeispiel ist ferner auch

das Merkmal a offenbart.

Bei dieser Ausfihrungsform stellt die Blchse (4) ein AuRengehause dar,
in das die Funktionseinheiten eingesetzt werden kdonnen. Die Innenseiten der an
den Ringschultern (6, 8) anliegenden Partien des Gehauses wirken hierbei als

Anschlage.

dd) Entgegen der Auffassung der Berufung fehlt es an einer Offenba-

rung der Merkmale g und h.

Die Beschreibung von K7 erwahnt zwar, dass alle Einsetzteile einzeln her-
ausgenommen und gereinigt bzw. ausgewechselt werden kénnen (S. 5 Abs. 3).
Dies bezieht sich aber nur auf den Austausch einer Funktionseinheit gegen ein

Teil gleicher Bauart.

Eindeutige und unmittelbare Hinweise darauf, dass die in den Figuren 1
und 2 dargestellten unterschiedlichen Funktionseinheiten zwischen den beiden
Ausfuhrungsformen ohne sonstige konstruktive Veranderungen ausgetauscht
werden oder dass einzelne Funktionseinheiten entfallen kdnnen, enthalt K7 dem-
gegenuber nicht.

Wie die Berufungserwiderung zutreffend darlegt, zeigen die Figuren 1
und 2 Abweichungen nicht nur hinsichtlich des Aufbaus der Funktionseinheiten,
sondern auch hinsichtlich der Form und Hohe des Auslaufmundstiicks. Dass die
Funktionseinheiten dennoch ohne weiteres zwischen den beiden Ausfihrungs-
formen ausgetauscht werden kénnen, ist in der Beschreibung nicht erwdhnt. Des-
gleichen finden sich keine Hinweise darauf, dass einzelne Funktionseinheiten
ohne sonstige konstruktive Anderung weggelassen werden konnen. Damit ist die
nach den Merkmalen g und h erforderliche Zuordnung zu wahlweise miteinander

kombinierbaren Funktionseinheiten nicht offenbart.
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99 d) Die schweizerische Patentschrift 439 143 (K6) nimmt ebenfalls

nicht samtliche Merkmale des geschiitzten Gegenstands vorweg.
100 aa) Kb befasst sich mit einem Wasserauslaufmundstuck.

101 Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen (einzi-
gen) Figur aus K6 dargestellt.
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102 Das Mundstick weist ein Gehause (1) auf, das auf der Innenseite mit

einem Gewinde (2) zum Anschrauben an einen Leitungsauslass einer Wasser-
leitung ausgestattet ist (Sp. 2 Z. 34-38). Das Gehause dient zur Aufnahme einer
Hulse (5), die auf einer Innenschulter (3) abgestutzt ist. Ein erweitertes Halsteil
(5a) der Hulse dient einem Querwandeinsatz (6) als Haltesitz. An dieser befindet
sich eine Mehrzahl von Wasserdurchtrittséffnungen (11). Am stromabwarts lie-
genden Ende der Hiilse (5) ist ein radial einwérts ragender Trageflansch (5b) fur
ein Siebpaket (7) ausgebildet. Ein offener Ringspalt (8) dient der Beluftung. Ein
Filterelement (12) fangt feste Bestandteile aus dem durchstromenden Wasser

auf und schwemmt diese seitlich in den Ringraum (14) weg und verhindert so
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eine Verstopfung des Mundsticks (Sp. 3 Z. 61-67; Sp. 4 Z. 12-18). Alternativ
kann das Filterelement auch bei unbelifteten Mundstiicken verwendet werden
(Sp. 4 Z. 33-42).

bb) Damit sind die Merkmale a bis f vorweggenommen, nicht aber die

Merkmale g und h.

(1)  Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, enthélt K6 keinen
ausdricklichen Hinweis darauf, dass die Funktionseinheiten wahlweise miteinan-

der kombiniert werden konnen.

Vor diesem Hintergrund kann aus den Ausfihrungen, wonach das
Filterelement wahlweise bellftet oder unbelliftet ausgestaltet sein kann, nicht ein-
deutig abgeleitet werden, dass ein Austausch dieser beiden Filterelemente ohne

weitere konstruktive Anderungen maglich ist.

(2) Entgegen der Auffassung der Berufung ist in K6 auch nicht implizit
offenbart, den Einsatz (6), die Dusenplatten (6a, 6b) oder das Siebpaket (7) weg-

zulassen.

Wie die Berufungserwiderung zutreffend ausfiihrt, ergeben sich aus K6
keine eindeutigen Hinweise darauf, dass das Mundsttick auch ohne eines dieser
Teile funktionsfahig ware. Zudem dient der Einsatz (6) der Auflage des Dich-
tungsrings (15), der einen dichten Anschluss des Mundstiicks am Leitungsaus-
lass gewahrleistet (Sp. 3 Z. 32-37).

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag

verteidigten Fassung beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Entgegen der Auffassung der Berufung war der geschitzte Gegenstand
dem Fachmann ausgehend von K2 nicht durch Entgegenhaltungen wie etwa das
deutsche Gebrauchsmuster 81 33 875 (K3) nahegelegt, die anstelle von einzel-
nen in ein Mundstiick einsetzbaren Funktionseinheiten eine Kapsel offenbaren,

die als Einheit in das Mundstiick eingesetzt werden kann.
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Weder K3 noch sonstige von der Klagerin vorgelegte Entgegenhaltungen
zeigen eine Kapsel mit einem Aul3engehduse, in das wahlweise miteinander
kombinierbare Funktionseinheiten eingesetzt werden kénnen. K2 offenbart eine
solche Kombinationsmaoglichkeit aus den oben dargelegten Griinden ebenfalls
nicht. Aus einer Kombination von K2 und K3 oder ahnlichen Entgegenhaltungen

kénnen sich deshalb keine diesbeziglichen Anregungen ergeben.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-
dung mit § 97 Abs. 1 ZPO.
Bacher Grabinski Hoffmann

Deichfuld Marx

Vorinstanz:
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