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Bausatz

PatG 88 119 Abs. 5, 83

a) Im Patentnichtigkeitsverfahren ist die Sache im Falle der Aufhebung des pa-
tentgerichtlichen Urteils durch den Bundesgerichtshof mangels Sachdienlich-
keit regelmafig zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Patentge-
richt zurtickzuverweisen, wenn dieses eine Erstbewertung des Stands der
Technik unter dem Gesichtspunkt der Patentfahigkeit noch nicht vorgenom-
men hat (Bestatigung von BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 - X ZR 64/13, GRUR
2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion 1).

b) Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Berufungsnichtigkeitsverfah-
ren kann jedoch sachdienlich sein, wenn sich das Patentgericht in seinem
Hinweis nach 8§ 83 PatG unter Bertcksichtigung des beiderseitigen Vorbrin-
gens mit der Patentfahigkeit des Gegenstands des Streitpatents befasst hat.

BGH, Urteil vom 13. Februar 2020 - X ZR 6/18 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2020:130220UXZR6.18.0



-2

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 13. Februar 2020 durch die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die
Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Rombach und den Richter Dr. Rensen

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 7. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Dezember
2017 abgeéandert.

Das européische Patent 1 338 711 wird mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart,
soweit Patentanspruch 1 tber eine Fassung hinausgeht, in der vor
dem Wort "Befestigungseinrichtung" das Wort "versenkbare" ein-
gefugt ist, und die weiteren Anspriche auf den so gefassten An-

spruch riickbezogen sind.
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 338 711 (Streitpatents), das am
16. Januar 2003 unter Inanspruchnahme einer italienischen Prioritdt vom

26. Februar 2002 angemeldet wurde und eine Befestigungseinrichtung fur
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wandhangende Objekte betrifft. Patentanspruch 1, auf den sich die tbrigen elf

Patentanspruche beziehen, lautet in der Verfahrenssprache:

"Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhangenden Objekt (17) und ei-
ner Befestigungseinrichtung (10) fir dieses Objekt, die ein Rohr (11), ei-
ne Spannhilse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormontage-
Gehause (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hilse (18) und

Objekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand

- das Rohr (11) einen mit einem Innengewinde versehenen Abschnitt
(12) fur den Eingriff mit einem mit einem Gegengewinde versehenen
Bolzen (13) zum freitragenden Befestigen an einer Wand (14) auf-
weist, wobei das Rohr (11) in ein entsprechendes Durchgangsloch
(15) eines Teils (16) des aufzuhdngenden Objekts (17) einzufihren
ist,

- die Spannhiilse (18) so einsetzbar ist, dass sie das auf den Bolzen

(13) geschraubte Rohr (11) bis zum Ansto3en gegen eine Innen-
wand des Teils (16) des aufzuhdngenden Objekts (17) umgibt,

- das Schraubenelement (24) in ein radiales Durchgangsloch (25) der
Hulse (18) eingreift und mit dem entsprechenden Ende auf eine ge-
neigte Flache (27) einwirkt, die von einer entsprechenden radialen
Vertiefung (28) des Rohrs (11) gebildet ist,

wobei das Anziehen des Schraubenelements (24) durch das Vorhan-
densein der geneigten Flache (27) eine Zugwirkung auf das Rohr (11)
und eine Schubwirkung der Hilse (18) in axialer Richtung bezuglich des
Bolzens (13) auf den Teil des aufzuhangenden Objekts (17) hervorruft,

um dieses gegen die Wand zu spannen.”

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig und gehe tber den Inhalt der urspringlichen Anmeldeunterla-
gen hinaus. Die Beklagte hat das Streitpatent mit dem Hauptantrag und mit finf

Hilfsantragen in geanderter Fassung verteidigt. Die mit dem Hauptantrag ver-
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teidigte Fassung von Patentanspruch 1 sieht als zusatzliches Merkmal gegen-

uber der erteilten Fassung vor, dass die Befestigungseinrichtung versenkbar ist.

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiterge-
henden Klage fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand tber die mit Hilfsan-
trag lla verteidigte Fassung hinausgeht, nach der in Patentanspruch 1 vor dem
Wort "Befestigungseinrichtung (10)" das Wort "versenkbare"” und nach dem
Wort "Vormontage-Gehause (19)" die Worter "mit einem becherférmigen Ab-
schnitt (20) und elastisch verformbaren Fligeln (21) mit hakenférmigen Enden
(22)" eingefuigt und die Patentanspriiche 4 und 5 gestrichen sind. Die danach
verbleibenden Patentanspriiche sollen sich auf die geanderte Fassung von Pa-
tentanspruch 1 rickbeziehen; Riickbezlge auf die Patentanspriche 4 und 5 der

erteilten Fassung sollen entfallen.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent
weiterhin in der Fassung ihres erstinstanzlichen Hauptantrags und mit den erst-
instanzlichen Hilfsantragen | und Il sowie zwei zusatzlichen Hilfsantragen (la

und Ib) verteidigt. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist begrindet und fihrt, soweit die Beklagte das

Streitpatent noch verteidigt, zur Abweisung der Klage.

l. Das Streitpatent betrifft einen Bausatz bestehend aus einem
wandhé&ngenden Objekt und einer hierfir vorgesehenen Befestigungseinrich-

tung.

1. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausgefuhrt, dass her-
kommliche Sanitarobjekte zunehmend durch freitragend an der Wand befestigte

Objekte ohne auf dem Boden aufstehende Stitzen oder Fuf3e (so genannte



-5-

wandhangende Objekte) ersetzt wirden. Diese seien den herkémmlichen Ob-
jekten in Bezug auf Hygiene, Platzverbrauch im Badezimmer und das &stheti-
sche Erscheinungsbild in der Regel tberlegen. Der einzige Nachteil der wand-
hangenden Objekte bestehe darin, dass bei den normalerweise hierfir vorge-
sehenen Befestigungssystemen die Befestigungspunkte sichtbar seien und

dadurch das asthetische Erscheinungsbild stark beeintrachtigt werde.

Das Patentgericht hat unter Bezugnahme auf die Formulierung der
Hauptaufgabe in der Streitpatentschrift angenommen, das technische Problem
bestehe darin, einen Bausatz mit einem an der Wand aufzuhangenden Objekt
und einer Befestigungseinrichtung fir dieses Objekt zur Verfiigung zu stellen,
der eine einfache, sichere und vollstandig versenkbare Befestigung dieses Ob-
jekts an der Wand ermdglicht. Die Gestaltung der Befestigung als versenkbar
gehort indessen nicht zur Aufgabe, sondern ist bereits Teil der erfindungsge-
mafien LOsung. Das technische Problem ist mit Rucksicht hierauf und unter
Einbeziehung der weiteren, in der Streitpatentschrift im Zusammenhang mit der
Aufgabenbeschreibung genannten Aspekte allgemein darin zu sehen, einen
Bausatz mit einem an der Wand aufzuhdngenden Objekt und einer Befesti-
gungseinrichtung fir dieses Objekt zur Verfigung zu stellen, der eine nicht
sichtbare aber dennoch sichere und prazise Befestigung des Objekts bei einfa-
cher Montierbarkeit ermdglicht.

2. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in der von
der Beklagten mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung einen Bausatz vor,
dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Anderungen der erteilten Fas-
sung von Patentanspruch 1 gemdalR Hauptantrag unterstrichen; zusatzliche
Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils
[Hilfsantrag lla] kursiv; Gliederungspunkte des Patentgerichts in eckigen Klam-

mern):

1. Der Bausatz besteht aus
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1.1 einem an einer Wand aufzuhangenden Objekt (17) [0]

und

1.2 einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) fur

dieses Obijekt [0], die umfasst

121
1.2.2

1.2.3
124
1.25

ein Rohr (11) [1],

einen Bolzen (13) zum freitragenden Befestigen
an einer Wand [1.1.1 (teilweise); 1.1.2],

eine Spannhulse (18) [2],

ein Schraubelement (24) [3] und

ein Vormontage-Gehause (19) [4].

2. Im Gebrauchszustand gilt:

2.1 Das Rohr (11)

211

2.1.2

weist auf

2.1.1.1 einen mit einem Innengewinde verse-
henen Abschnitt (12), der in ein am
Bolzen (13) vorgesehenes Gegenge-
winde eingreift [1.1.1], und

2.1.1.2 eine geneigte Flache (27), die von einer
entsprechenden radialen Vertiefung
(28) des Rohrs (11) gebildet ist [3.2],
und

ist in ein entsprechendes Durchgangsloch (15)

eines Teils (16) des aufzuhdngenden Objekts

(17) eingefuhrt ("einzuftihren™) [1.2];

2.2 die Spannhtilse (18)

221

ist so einsetzbar, dass sie das auf den Bolzen
(13) geschraubte Rohr (11) bis zum Anstol3en
gegen eine Innenwand des Teils (16) des auf-
zuhéngenden Objekts (17) umgibt [2.1];
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2.3 Das Schraubelement (24)

2.3.1 greift in ein radiales Durchgangsloch (25) der
Hulse (18) ein [3.1] und

2.3.2 wirkt mit dem entsprechenden Ende auf die ge-
neigte Flache (27) ein [3.2],

2.3.3 wobei das Anziehen des Schraubenelements
(25) durch das Vorhandensein der geneigten
Flache (27) hervorruft [3.3]:
2.3.2.1 eine Zugwirkung auf das Rohr (11)

[3.3.1] und

2.3.2.2 eine Schubwirkung der Hilse (18) in
axialer Richtung bezuglich des Bolzens
(13) auf den Teil (16) des aufzuhan-
genden Objekts (17) [3.3.2],

2.3.2.3 um das Objekt (17) gegen die Wand zu
spannen [3.3.3].

3. Das Vormontage-Gehause (19)

3.1 stellt einen Kontakt zwischen Hilse (18) und Objekt
(17) [4] her;

3.2 und weist auf

3.2.1 einen becherférmigen Abschnitt (20) und

3.2.2 elastisch verformbare Flugel (21) mit hakenfor-
migen Enden (22).

10 3. Wie das Patentgericht von den Parteien nicht beanstandet und zu-
treffend ausgefuhrt hat, ist als Fachmann ein Maschinenbauingenieur mit Be-
rufserfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion und Fertigung von Befesti-
gungselementen und -systemen, insbesondere im Installationsbereich, anzuse-

hen.

11
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4, Dieser entnimmt der erfindungsgemafen Lehre, dass das Objekt
mittels einer versenkbaren - und infolgedessen nach der Endmontage ("im Ge-
brauchszustand") nicht mehr sichtbaren - Befestigungseinrichtung an der Wand
aufgehangt wird. Die Befestigungseinrichtung umfasst dafur ein Rohr, das an
seinem einen Ende auf einem in der Wand befestigten Bolzen aufgeschraubt,
durch ein an einem Teil des Objekts befindliches Durchgangsloch gefihrt und
an dessen anderem Ende eine Spannhilse angeordnet ist, die an der Innen-
wand des Teils des Objekts anliegt und das Objekt infolge der beim Anziehen
des Schraubelements ausgehenden Schubwirkung der Hilse gegen die Wand

spannt und dergestalt befestigt.

Von zentraler Bedeutung fur die einfache Montage einer solchen Befesti-
gungseinrichtung ist, dass die Spannhulse an der Innenwand des Teils des auf-
zuhangenden Objekts festgelegt werden kann, an dem dieses an der Wand
befestigt werden soll. Hierfur ist erfindungsgemald ein Vormontage-Gehause
vorgesehen, das den Kontakt zwischen der Spannhiilse und dem wandhéangen-
den Objekt herstellt (Merkmal 3.1). Zudem ist vorgesehen, dass die Spannhiilse
S0 einsetzbar sein muss, dass sie das auf den Bolzen aufgeschraubte Rohr bis
zum AnstoBen gegen die Innenwand des aufzuhangenden Objekts umgibt
(Merkmal 2.2.1). Daraus folgt, dass das Vormontage-Gehause die Spannhilse
nach der Vormontage in einer Position halt, in der die Spannhilse gegen die
Innenwand des Obijekts anliegt, so dass es mdglich wird, beide Teile bei der
Endmontage auf das uUber den Bolzen an der Wand befestigte Rohr zu schie-
ben und beim Anziehen des Schraubelements die dadurch hervorgerufene
Schubwirkung der Hilse gezielt auf die Rickwand des Objekts aufzubringen,

damit dieses gegen die Wand gespannt werden kann.

Weitere Festlegungen dazu, wie das Vormontage-Gehause im Einzelnen
ausgestaltet sein muss, enthélt Patentanspruch 1 nicht. Insbesondere ist es
auch in das Ermessen des Fachmanns gestellt, ob er das Vormontage-
Gehause als gegentuber der Spannhilse gesondertes Bauteil oder einstlickig im
Verbund mit der Hulse ausbildet. Das ergibt sich bei Heranziehung der beiden
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als "erfindungsgemalf" bezeichneten Ausfiihrungsbeispiele des Streitpatents,
die, wie nachfolgend noch weiter ausgefihrt wird, fir beide Varianten eine még-
liche Ausgestaltung offenbaren.
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14 a) Das erste in der Beschreibung des Streitpatents geschilderte Aus-
fuhrungsbeispiel umfasst ein Vormontage-Gehause, dessen Gestaltung in den

Figuren 3 und 4 des Streitpatents wiedergegeben ist.

20a

15 Danach weist das Geh&duse einen becherférmigen Abschnitt (20) und
mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung
elastisch verformbare Fligel (21) sowie Positionierungsfligel (20a) auf, die sich
seitlich von der Grundflache des becherférmigen Abschnitts (20) aus erstre-

cken.

16 Anordnung und Funktionsweise des Vormontage-Gehauses bei diesem
Ausfuhrungsbeispiel ergeben sich aus den nachfolgend wiedergegebenen Figu-

ren 5 und 7 des Streitpatents:




17

18

=YY
=

Fig. 7

Danach nimmt das Vormontage-Gehause (19) in seinem becherformigen
Abschnitt (20) die Hilse (18) auf und wird zusammen mit dieser an dem Sani-
tarobjekt eingesetzt. Hierflr werden die Flugel (21) des Gehauses in die Boh-
rung (15) eingefuhrt bis die Fligelenden (22) in den Sitz (23) eingreifen, wah-
rend die Positionierungsfliigel (20a) des Gehauses an der Innenseite des Ob-
jekts zur Anlage kommen. Das Schraubelement (24) ist dabei fast vollstandig
losgeschraubt und hangt tber die radialen Durchgangslécher (29) und (25) des
Vormontage-Gehauses und der Hilse mit seinem Ende (26) innerhalb der Hul-
se (Beschr. Abs. 25, 26 und 29). Das Rohr (11) wird so weit auf den in der
Wand (14) befestigten Bolzen (13) geschraubt, dass beim anschlieRenden Ein-
fuhren des Rohrs in die Huilse die geneigte Flache (27) auf der Hohe des
Schraubelements angeordnet ist, so dass mit dem Anziehen des Schraubele-
ments die Zug- und Schubwirkung gemaf den Merkmalen 4.2.1 und 4.2.2 aus-

geubt und das Objekt gegen die Wand gespannt wird (Beschr. Abs. 35 und 36).

b) Die Befestigungseinrichtung nach dem zweiten Ausfihrungsbei-
spiel, das in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 9 des Streitpatents dar-
gestellt ist, weist kein gesondertes Bauteil auf, mit dem der Kontakt zwischen
der Hilse und dem zu befestigenden Objekt im Wege der Vormontage vermit-
telt wird.
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Stattdessen ist die Hiulse selbst vergleichbar dem Vormontage-Gehause
im ersten Ausfuhrungsbeispiel mit mehreren auseinandergehenden, vorwie-
gend axial verlaufenden und auf Biegung elastisch verformbaren Fligeln und
Positionierungsfliigeln versehen, die sich einstiickig von ihr erstrecken. Wie
beim Vormontage-Gehause des ersten Ausfuhrungsbeispiels wird der Kontakt
der Hilse mit dem Sanitarobjekt in der Weise vermittelt, dass die Fligel in die
fur die Aufhdngung des Objekts vorgesehene Bohrung (115) eingefiihrt werden
und sich die seitlich von der Grundflache der Hulse aus erstreckenden Positio-
nierungsfligel an die Innenseiten des Sanitarobjekts anlegen (Beschr. Abs. 42
und 43). Damit erfiillt die Hulse neben der ihr eigentlich zukommenden Funktion
im zweiten Ausfihrungsbeispiel auch die Funktion eines Vormontagemittels.
Dies wird auch dadurch bestatigt, dass es nach der Beschreibung bei dieser
Ausfuhrungsform fur zweckmafig erachtet wird, wenn im Sitz (123) des Objekts
zwischen zwei benachbarten Fligeln ein radialer Zahn (123a) angeordnet ist,

der dort einen Vormontage-Anschlag der Hulse bildet (Beschr. Abs. 45).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:
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Das Streitpatent gehe in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung
Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldeunterlagen hinaus. Diese offenbar-
ten kein Vormontage-Gehause in der Allgemeinheit, wie es nach Patentan-
spruch 1 der verteidigten Fassung vorgesehen sei, in der es zum Vormontage-
Gehause lediglich hei3e, dass es einen Kontakt zwischen Hilse und Objekt
herstelle. Beim ersten in der Anmeldung geschilderten Ausfiihrungsbeispiel
werde der Kontakt zwischen Hulse und Objekt durch ein Vormontage-Gehause
vermittelt, das einen becherférmigen Abschnitt zum Aufnehmen der Hilse und
mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung
elastisch verformbare Fligel habe, die auRerhalb des Rohrs in das fur die Auf-
hangung des Objekts vorgesehene Loch einfuhrbar seien, bis ihre hakenférmi-
gen Enden in einen auf der anderen Seite des Objektteils ausgebildeten Sitz
eingriffen. Beim zweiten in der Anmeldung dargestellten Ausfihrungsbeispiel
weise die Hulse selbst mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlau-
fende und auf Biegung elastisch verformbare Fligel auf, die wie die Fliigel des
becherformigen Abschnitts des Vormontage-Gehauses beim ersten Ausfih-
rungsbeispiel auBerhalb des Rohrs in das fur die Aufhdngung des Objekts vor-
gesehene Loch eingefihrt werden konnten. Nach beiden Ausflihrungsbeispie-
len und somit unabhangig davon, ob das Vormontage-Gehéause als gesonder-
tes Bauteil oder einstiickig durch eine entsprechende Gestaltung der Hiulse
ausgefuhrt sei, seien zur Herstellung des Kontakts zwischen Hulse und Objekt
jedenfalls elastisch verformbare Fligel mit hakenférmigen Enden vorgesehen.
Andere Mdglichkeiten zur Herstellung des Kontakts seien in den Anmeldeunter-
lagen nicht angesprochen, so dass der Fachmann ihnen nicht die Lehre ent-
nehmen konne, dass der Kontakt allgemein durch ein Vormontage-Gehause
vermittelt werde. Eine Verallgemeinerung der in der Anmeldung beschriebenen
Ausfuhrungsbeispiele in diesem Sinne komme nicht in Betracht, da der Begriff
"Vormontage-Gehause" keinen feststehenden Inhalt habe, der dem Fachmann
die Vorstellung vermitteln kdnnte, dass auf3er den in den Anmeldeunterlagen
beschriebenen Ldsungen auch andere Moglichkeiten zur Herstellung eines

Kontakts zwischen Hilse und Objekt in Frage kdmen. Weitere Mdglichkeiten
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der Kontaktherstellung hatten sich dem Fachmann nach Kenntnisnahme der
Anmeldeunterlagen erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener
Uberlegungen erschlossen. Diese gehorten daher nicht zu der durch die An-

meldung vermittelten technischen Lehre.

Das Streitpatent habe indessen in der mit Hilfsantrag lla verteidigten
Fassung Bestand. Die Verteidigung in dieser Fassung sei zulassig und werde
von der Klagerin auch nicht angegriffen.

Il Soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt, ver-
bleibt es ohne weitere Sachpriufung bei der Nichtigerklarung. Im Ubrigen halt
die Beurteilung des Patentgerichts der Uberprifung im Berufungsverfahren
nicht stand. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag
verteidigten Fassung beruht nicht auf einer unzuldssigen Erweiterung. Er ist

zudem patentfahig.

1. Zu Unrecht hat das Patentgericht angenommen, dass der Gegen-
stand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung
Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinausgeht, denen

die veroffentlichte Patentanmeldung (KWP4) entspricht.

a) Nach Art. 1l 86 Abs.1 Satz 1 Nr. 3 IntPatUbkG ist ein europai-
sches Patent mit Wirkung fur das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland fir
nichtig zu erklaren, wenn sein Gegenstand uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht. Der danach mal3gebliche
Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der urspriinglich eingereichten
Unterlagen zu ermitteln. Er ist nicht auf den Gegenstand der in der Anmeldung
formulierten Anspriiche beschrankt. Entscheidend ist vielmehr, was der mit
durchschnittlichen Kenntnissen und Fahigkeiten ausgestattete Fachmann den

urspringlichen Unterlagen als zur Erfindung gehdrend entnehmen kann.

Nach der stdndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gelten fur

die Beurteilung der identischen Offenbarung die Prinzipien der Neuheitspri-
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fung. Danach ist erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete
technische Lehre den Ursprungsunterlagen unmittelbar und eindeutig als mogli-
che Ausfuhrungsform der Erfindung entnehmen kann. Bei der Ausschépfung
des Offenbarungsgehalts sind auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter
Ausfuhrungsbeispiele zulassig. Dies gilt insbesondere dann, wenn von mehre-
ren Merkmalen eines Ausfuhrungsbeispiels, die zusammengenommen, aber
auch fur sich betrachtet dem erfindungsgemé&fRen Erfolg forderlich sind, nur
eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen worden sind (BGH, Ur-
teil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63 = GRUR 2014, 542
Rn. 21 ff. - Kommunikationskanal, Beschluss vom 8. November 2016 -
XZB 1/16, GRUR 2017, 54 Rn.44 - Ventileinrichtung; Urteil vom
7. November 2017 - X ZR 63/15, GRUR 2018, 175 Rn. 30 - Digitales Buch).

b) Ausgehend davon ist es nicht zu beanstanden, wenn Patentan-
spruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung lediglich allgemein
ein Vormontage-Gehause zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hilse und
Objekt vorsieht, ohne die Merkmale des Vormontage-Gehéuses oder des der
Vormontage dienenden Teils der Hilse aus den Patentansprichen 2 und 4 der
Anmeldung bzw. der entsprechenden in der Beschreibung der Anmeldung ge-

schilderten Ausfiihrungsbeispiele zu Gibernehmen.

aa) Die in den urspringlich eingereichten Unterlagen und im Streitpa-
tent geschilderten Ausfihrungsbeispiele weisen als Vormontagemittel zwar
durchweg Bauteile auf, die mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial
verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Fligel mit hakenférmigen
Enden haben, die in einen in dem aufzuhangenden Objekt ausgebildeten Sitz
eingreifen. Den Anmeldeunterlagen lassen sich indes keine Anhaltspunkte da-
fur entnehmen, dass es fur die Lésung des Problems, mit dem sich die Anmel-
dung befasst, darauf ankommt, dass der Kontakt zwischen Hilse und aufzu-
hangendem Objekt mit Vormontagemitteln hergestellt wird, die die bei beiden
Ausfiuhrungsbeispielen lbereinstimmend vorgesehenen elastisch verformbaren

Fligel mit hakenférmigen Enden aufweisen.
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Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird bereits in der Anmel-
dung dahin formuliert, eine Befestigungseinrichtung zur Verfligung zu stellen,
die eine prazise und sichere Befestigung ermdglicht, ohne den &sthetischen
Gesamteindruck zu beeintrachtigen, und dabei leicht zu montieren ist (Patent-
anmeldung Abs. 10-12). Ferner soll die beanspruchte Befestigungseinrichtung
sowohl in Bezug auf die Art des Objekts als auch in Bezug auf die Art der Wand
flexibel in der Anwendung sein (Patentanmeldung Abs. 13).

Beide in der Anmeldung und in Ubereinstimmung mit der Beschreibung
des Streitpatents geschilderten Ausfihrungsbeispiele sehen ein Vormontage-
mittel vor, das den Kontakt zwischen der Huilse und dem aufzuhangenden Ob-
jekt vermittelt. Wahrend im ersten Ausfiihrungsbeispiel hierfir mit dem Vormon-
tage-Gehause ein gesondertes Bauteil vorgesehen ist (Patentanmeldung
Abs. 22), weist das zweite Ausfiihrungsbeispiel ein mit der Hilse einstiickig
ausgebildetes Element auf (Patentanmeldung Abs. 39). Beim zweiten Ausfih-
rungsbeispiel wird es Uberdies fur zweckmaRig erachtet, wenn das aufzuhan-
gende Objekt in dem Sitz des fiur die Aufhangung vorgesehenen Lochs einen
radialen Zahn aufweist, der sich zwischen zwei benachbarte Fligel der Hilse
setzen und so einen Vormontage-Anschlag der Hilse bilden kann (Patentan-
meldung Abs. 42). Zudem kann bei beiden Ausfiihrungsbeispielen das Vormon-
tage-Gehause bzw. die Hulse mehrere Positionierungsfliigel haben, die sich
seitlich am Umfang des becherférmigen Abschnitts bzw. seitlich vom Umfang
der Hilse aus erstrecken, zur Anlage an der Innenseite des Teils des aufzu-
hangenden Objekts (Patentanmeldung Abs. 23 und 40; Patentanspriiche 3 und
5).

In Anbetracht dieser Beispiele ist es fur den Fachmann ohne weiteres er-
sichtlich, dass ein Objekt dann sicher und dennoch auf einfache Weise ohne
sichtbare Befestigungspunkte montiert werden kann, wenn ein Vormontagemit-
tel zwischen Hilse und Objekt einen Kontakt vermittelt (Patentanmeldung
Abs. 22), bei dem die Hulse nicht nur gegen die Innenwand des Objekts ansto(3t
(Patentanmeldung Abs. 16, Anspruch 1, jeweils 2. Spiegelstrich), sondern dar-
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Uber hinaus in dem Objekt sicher und korrekt so positioniert ist, dass beim An-
ziehen des Schraubelements die dadurch hervorgerufene Schubwirkung der
Hulse gezielt auf die Rickwand des Objekts aufgebracht werden kann, um die-
ses gegen die Wand zu spannen (Patentanmeldung Abs. 16, Anspruch 1, je-
weils 4. Spiegelstrich). Dementsprechend erkennt der Fachmann, dass diese
allgemeine Lehre in den urspringlichen Unterlagen lediglich beispielhaft an-
hand von Vormontagemitteln erlautert wird, die in das fur die Aufhdngung vor-
gesehene Loch des Objekts einflihrbare, elastisch verformbare Flugel aufwei-
sen, die mit Positionierungsfligeln zur Anlage an der Innenseite eines Ab-
schnitts des aufzuhdngenden Objekts ausgestattet sind, und deren hakenférmi-
ge Enden in einen entsprechenden, am Objekt ausgebildeten Sitz eingreifen.

bb)  Vor diesem Hintergrund ist in der Anmeldung hinreichend deutlich
offenbart, dass die Erfindung allgemein Befestigungseinrichtungen umfasst, die
ein Vormontage-Gehause zum Herstellen eines Kontakts zwischen Spannhtilse
und aufzuhédngendem Objekt aufweisen. Folglich war die Beklagte nicht gehin-
dert, die in den Patentanspriichen 2 und 4 und den Ausflihrungsbeispielen der
Anmeldung bezeichneten Vormontagemittel in Patentanspruch 1 in verallge-
meinerter Form mit der Formulierung "Vormontage-Gehause zum Herstellen
eines Kontakts zwischen Hilse und Objekt" aufzunehmen, ohne die in den Aus-
fuhrungsbeispielen dargestellten Gestaltungselemente im Einzelnen zu benen-

nen.

C) Eine unzulassige Erweiterung liegt auch nicht darin, dass Pa-
tentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung einen Bausatz
bestehend aus einem an einer Wand aufzuhdngenden Objekt und einer ver-
senkbaren Befestigungseinrichtung zum Gegenstand hat, und nicht lediglich

eine Befestigungseinrichtung fur ein solches Objekt betrifft.

Wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat, ist ein solcher Bausatz

bereits in den Anmeldeunterlagen offenbart. Patentanspruch 12 der Anmeldung
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betrifft ein Objekt zum Aufhéngen, das eine (Befestigungs-)Vorrichtung nach

einem der vorhergehenden Anspriiche verwendet.

2. Die angefochtene Entscheidung erweist sich auch nicht aus ande-
ren Grinden als richtig. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist entgegen

der Auffassung der Klagerin durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.

a) Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Sache selbst ist
im Streitfall sachdienlich (8 119 Abs. 5 PatG).

Nach dem Grundgedanken des reformierten Patentnichtigkeitsverfahrens
soll die Patentfahigkeit zunachst durch das mit technisch sachkundigen Rich-
tern besetzte Patentgericht bewertet werden. Eine Entscheidung durch den
Bundesgerichtshof hierliber ist danach regelmaliig nicht sachgerecht, wenn es
an einer Erstbewertung des Standes der Technik durch das Patentgericht unter
dem Gesichtspunkt der Patentfahigkeit fehlt (BGH, Urteil vom 7. Juli 2015 -
X ZR 64/13, GRUR 2015, 1095 Rn. 39 - Bitratenreduktion I).

Der Streitfall weist jedoch die Besonderheit auf, dass sich das Patentge-
richt in seinem Hinweis nach § 83 PatG unter Beriicksichtigung des beiderseiti-
gen Vorbringens mit der Patentfahigkeit des Gegenstands des Streitpatents
befasst und diese bejaht hat. Insbesondere die Klagerin hat auch im Berufungs-
rechtszug eingehend zu der dort niedergelegten Auffassung des Patentgerichts
Stellung genommen. Unter diesen Umstanden ist eine Entscheidung des Se-

nats in der Sache selbst sachdienlich.

b) Ob die in Abs. 11 der Beschreibung des Streitpatents genannte
niederlandische Patentanmeldung 9 401 071 (E2) oder - wie die Klagerin meint
- das deutsche Gebrauchsmuster 79 10 865 (E1) als Ausgangspunkt fur die
Uberlegungen des Fachmanns anzusehen ist, der vor der Aufgabe steht, eine
Befestigungseinrichtung fur ein wandhangendes Objekt zur Verfigung zu stel-
len, die eine nicht sichtbare aber dennoch sichere und préazise Befestigung des

Objekts bei einfacher Montierbarkeit ermoglicht, kann letztlich dahingestellt
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bleiben. Dem Fachmann wird der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit
dem Hauptantrag verteidigten Fassung durch keine dieser beiden Druckschrif-
ten, auch nicht in Kombination nahegelegt.

aa) E2 betrifft eine Montagegruppe zur Befestigung einer wandhan-
genden Toilette sowie eine Toilette, die fur die Verwendung einer derartigen
Montagegruppe geeignet ist. In Figur 2 ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Befesti-
gungseinrichtung im montierten Zustand im Querschnitt dargestellt:
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Fig.2

Danach umfasst die Montagegruppe einen Traghaken (4), der zumindest
zum Teil mit einem Gewinde (8) versehen ist, ein Hilfsteil (9) mit einem mit dem
Gewinde des Traghakens korrespondierenden Innengewinde und ein Klemmteil
(11), das aus zwei Hulsensegmenten (12 und 13) besteht, die durch eine axial
spannbare Schraube (14) zusammengehalten werden. Nach der Beschreibung
wird zuné&chst der Traghaken an der Wand (2) angebracht und das Hilfsteil auf
das Gewinde des Traghakens geschraubt. Anschlieend wird die Toiletten-
schissel (1) mit ihren Aufhangedsen (6) Uber die Hilfsteile geschoben, bis die

Ruckwand (5) der Toilette an der Wand anliegt. Uber die Montageoffnung (17)



42

43

44

45

-20 -

wird das Klemmteil (11) durch die Quer6ffnungen (10) des Traghakens und des
Hilfsteils gesteckt und die Spannschraube festgedreht, wodurch das untere
Hulsensegment (12) gegen den aul3eren Teil des Hilfsteils und das obere Hiil-
sensegment (13) Uber den Unterlegring (16) gegen die Ruckwand (5) der Toilet-
tenschissel driickt und so die Toilettenschiissel gegen die Wand gespannt

wird.

(1) Damit sind von der Merkmalsgruppe 1 alle Merkmale bis auf
Merkmal 1.2.5 offenbart. Ebenso sind die Merkmale 2.1.1.1 und 2.1.2 offenbart.

(2)  Nicht offenbart sind dagegen Merkmal 2.1.1.2 sowie die Merk-
malsgruppen 2.2 und 2.3. Anders als beim Streitpatent umgibt die Klemmvor-
richtung nicht das dem Rohr nach Merkmal 1.2.1 entsprechende Hilfsteil, auf
das die Toilettenschissel aufgeschoben wird, sondern ist in einer Querdffnung
dieses Hilfsteils angeordnet. Der beim Anziehen der Spannschraube entste-
hende Druck wird Uber an den Hilsensegmenten des Klemmteils ausgebildete
Schragflachen (15) an das Hilfsteil und die Rickwand der Toilette weitergege-
ben, wahrend beim Streitpatent die Zugwirkung auf das Rohr und die Schubwir-
kung auf die Innenwand des Objekts nicht durch eine an der Spannhilse, son-

dern durch eine am Rohr ausgebildete geneigte Flache hervorgerufen wird.

(3) Ebenso wenig offenbart E2 ein Vormontage-Gehause nach Merk-
mal 3.1. Da das Klemmteil Uber eine Montageotffnung in die Querdffnung des
Hilfsteils eingeflhrt werden kann, nachdem die Toilette bereits mit ihren Auf-
hangedsen Uber das Hilfsteil geschoben ist, ist bei dieser Konstruktion ein Vor-
montage-Geh&use im Sinne von Merkmal 3.1, das zur Erleichterung der Mon-
tage eine Verbindung von Hulse und aufzuhdangendem Objekt ermdglicht, bevor
dieses auf das mit dem Bolzen verschraubte Rohr aufgeschoben wird, nicht

erforderlich und dementsprechend auch nicht vorgesehen.

(4) Aus E2 selbst ergab sich fur den Fachmann weder ein Anlass

noch eine Anregung, die Spannmittel wie in Merkmal 3 anzuordnen. Wie das
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Streitpatent strebt auch E2 eine Befestigung an, die das Erscheinungsbild des
Sanitarobjekts von auRen moglichst nicht beeintrachtigt (E2 Ubers. S. 3 oben),
und offenbart hierfir eine Lésung, bei der nicht anders als beim Streitpatent
lediglich Montageldcher, nicht aber die einzelnen Elemente der Befestigungs-
vorrichtung von auf3en sichtbar sind und so eine im Wesentlichen glatte Au-

Renwand beibehalten werden kann.

bb) E1 betrifft ein Regal mit mehreren parallelen vertikalen Stutzwén-
den, zwischen denen Einlegebtden oder andere Elemente, wie Tlren oder Vit-
rinen, angeordnet sind. In der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 ist ein
Profil dargestellt, das eine verdeckte Verbindung zwischen Regalbrett und verti-

kaler Stutzwand und das Aufbringen einer hohen Spannkraft ermoglichen soll:
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In den Stutzwanden (2) sind offene Metallprofile (7) eingelassen. Die zu
der Stutzwand hinweisende Seite des Profils (8) ist breiter als die gegenuberlie-
gende Seite (9) und ist mit in gleichen Abstanden voneinander angeordneten
Durchbrechungen (12) versehen. In der Seite (9) ist Uber die gesamte Lange
des Profils eine Offnung (10) ausgebildet. Zur Befestigung der Regalbretter (3),

die gleichzeitig die Festigkeit des gesamten Regals sicherstellen sollen, werden
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Muttern (14) verwendet. Jeder Mutter ist eine Madenschraube (16) zugeordnet,
die in eine der Durchbrechungen (12) eingreifen kann, um die Mutter in der ge-
winschten Hohe zu positionieren. Der Bolzen (18) wird mit dem Gewindeschaft
(17) in die Mutter eingeschraubt, bis er mit dem sich an den Gewindeschaft an-
schlieRenden Teil, dessen Umfang groRer ist als die Offnung (10), an der Au-
Renflache des Metallprofils zur Anlage kommt und den Schenkel (9) des Metall-
profils einklemmt. Mit dem anderen Ende wird der Bolzen in einer Hulse (20)
festgelegt, die in eine Bohrung (23) am Stirnende (24) eines Regalbretts einge-
setzt wird und dort mit dem Aufweiten des in ihrem hinteren, auf der Aul3enseite
gerieften Abschnitt befindlichen Langsschlitzes Halt findet. Die Hulse ist mit ei-
ner radial verlaufenden Gewindebohrung (25) versehen, in die ein Gewindestift
(26) eingeschraubt werden kann. Dadurch wird das Regalbrett mit seinem
Stirnende gegen die vertikale Stitzwand gespannt, an der der Bolzen befestigt
ist (E1 S. 12-14).

(1) Damit ist zwar eine nicht sichtbare Befestigungseinrichtung offen-
bart, die einen Bolzen, eine Hilse und Spannmittel aufweist. Dem Fachmann
wird hierdurch der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptan-

trag verteidigten Fassung indessen nicht nahegelegt.

(2)  Nicht offenbart wird ein Rohr im Sinne von Merkmal 1.2.1. Aber
auch wenn man mit der Klagerin annimmt, dass der Bolzen (18) in der E1 von
seiner Konstruktion und seinem Aufbau her mit dem Rohr nach Merkmal 1.2.1
vergleichbar ist und weiter davon ausgeht, dass das Vertauschen von Innen-
und Aulengewinde eine fur den Fachmann naheliegende Malinahme ist, fehlt
es an einer Offenbarung der Merkmale 1.2.2 und 2.2.1. Statt des Bolzens nach
Merkmal 1.2.2 ist bei der Montagegruppe der E1 lediglich eine Mutter vorgese-
hen. Merkmal 2.2.1 ist bei der Befestigungseinrichtung der E1 nicht verwirklicht,
da die Hulse nicht so eingesetzt ist, dass sie an einer Innenwand des Einlege-
bodens anst6i3t, der in diesem Fall als das aufzuhdngende Objekt anzusehen
ware, sondern vielmehr auf das Profil an der Stutzwand auftrifft, an der das Ob-
jekt zu befestigen ist. Die Wandung der Bohrung (23) in dem in die Stutzwand
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einzuhdngenden Regalbrett stellt keine Innenwand des aufzuhdngenden Ob-
jekts im Sinne von Merkmal 2.2.1 dar, sondern ist allenfalls mit dem in Merkmal
2.1 erwahnten Durchgangsloch vergleichbar. Auch wenn der Begriff "Innen-
wand" - wie die Klagerin geltend macht - weder in Patentanspruch 1 des Streit-
patents noch in der Beschreibung naher definiert ist, ergibt sich aus dem Zu-
sammenhang, dass damit die der Wand, an der das Objekt aufgehangt werden
soll, abgewandte Seite gemeint ist.

Vor diesem Hintergrund kann offenbleiben, ob die Hilse (20) als Vor-
montage-Gehause im Sinne von Merkmal 3.1 anzusehen ist, was ohnehin nur
in der Variante in Betracht kAme, dass das Vormontage-Gehause einstickig mit
der Hulse ausgebildet ist.

(3) Aus E2 ergab sich fur den Fachmann keine Anregung, die Anord-
nung von Hilse, Bolzen und Mutter in der E1 so abzuandern, dass Merkmal
2.2.1 erfullt wird.

C) Auch das deutsche Gebrauchsmuster 91 14 083 (E3), die US-
Patentschrift 5 096 349 (E6), die deutsche Offenlegungsschrift 198 09 856 (E7)
und die deutsche Patentschrift 195 09 408 (E8) enthalten unter Beriicksichti-
gung der Ausfihrungen des Patentgerichts in seinem gerichtlichen Hinweis
nach § 83 PatG keine Anregung, in dem Bausatz nach Patentanspruch 1 in der
mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung ein Vormontage-Gehause entspre-
chend Merkmal 3.1 vorzusehen. Auf die Frage, ob - wie die Klagerin meint - der
Fachmann aus der US-Patentschrift 2 442 184 (E4) oder aus der europaischen
Patentanmeldung 485 757 (E5) die Anregung erhalten hatte, die in E3, E6, E7
oder E8 vorgesehenen Befestigungsmittel durch die in E4 oder in E5 offenbar-
ten Befestigungsmechanismen, die ahnlich wie das Streitpatent Bolzenelemen-
te, Rohrstiicke und Spannmittel umfassen, zu ersetzen, kommt es daher nicht

mehr an.
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aa) Das deutsche Gebrauchsmuster 91 14 083 (E3) betrifft eine
Bundhulse fur eine Stockschraube zur wandhangenden Befestigung eines Sani-
tarobjekts. Die Stockschraube greift auf der einen Seite mit einem Holzschrau-
bengewinde in einen Dubel ein. Auf der anderen Seite, die ein metrisches Ge-
winde aufweist, nimmt sie das Sanitarobjekt auf, das Uber entsprechende Aus-
sparungen aufgeschoben wird. Die anschliel3end aufgesetzte Bundhulse ist auf
der Innenseite mit Vorspriingen versehen, um das Sanitarobjekt vorlaufig fest-
zuhalten und gegen Abrutschen zu sichern, bis die Mutter auf die Stockschrau-

be geschraubt ist.

Entgegen der Auffassung der Klagerin handelt es sich bei der Bundhiilse
nicht um ein Vormontage-Gehause im Sinne von Merkmal 3.1, da dieses an-
ders als die Bundhilse nicht dazu dient, das Sanitarobjekt wahrend der Monta-
ge gegen Abrutschen zu sichern, sondern vielmehr den Kontakt zwischen
Spannhtilse und aufzuhdngendem Objekt in dem Sinne vermitteln soll, dass die
Hulse als Spannmittel hinreichend sicher mit dem Objekt verbunden ist. Vor
diesem Hintergrund kommt es auf die Frage, ob - wie die Klagerin meint - der
Fachmann aus der US-Patentschrift 2 442 184 (E4) oder aus der europaischen
Patentanmeldung 485 757 (E5) die Anregung erhalten hatte, die bei der in E3
als Befestigungsmittel vorgesehene Mutter durch den in E4 oder in E5 offenbar-

ten Befestigungsmechanismus zu ersetzen, nicht mehr an.

bb) Die US-Patentschrift 5 096 349 (E6) offenbart eine Mutternbefesti-
gungstille als Ersatz flr eine Mutternplatte. Diese Entgegenhaltung befasst
sich mit dem Problem, wie ein mit einem Gewinde versehenes Befestigungsmit-
tel, wie beispielsweise ein Bolzen, in Wanden angebracht werden kann, die -
wie die Wande in einem Flugzeug - die Verwendung einer Gewindedffnung
nicht zulassen. Anstelle der in diesem Fall verwendeten Mutternplatte, die eine
Mutter mit einer Gewindedffnung zur Aufnahme eines mit einem Gewinde ver-
sehenen Bolzens aufweist, und die Bohrung von mindestens drei Offnungen in
der Wand erfordert (eine als Durchgang fur den Bolzen und mindestens zwei flr
die Befestigungselemente, um die Platte an der Wand anzubringen), schlagt E6
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eine Mutternbefestigungstille vor, die Uber eine einzige Offnung mit der Wand
verbunden werden kann. Abgesehen davon, dass E6 damit ein technisches
Problem betrifft, das nicht Gegenstand des Streitpatents ist, offenbart diese
Schrift insbesondere kein Vormontage-Gehéuse im Sinne von Merkmal 3.1.
Eine diesbezlgliche Anregung ergibt sich auch nicht aus den Entgegenhaltun-
gen E4 und E5.

cc) Die deutsche Offenlegungsschrift 198 09 856 (E7) betrifft einen
Bausatz zur Befestigung von wandhdngenden Sanitarobjekten, der eine
Dammhilse aus weichelastischem Material sowie weitere Elemente umfasst.
Die Entgegenhaltung bezeichnet es als ihre Aufgabe, einen Bausatz so auszu-
bilden, dass er mit verhaltnismallig geringem Fertigungsaufwand hergestellt
und einfach vormontiert werden kann. Dementsprechend beschreibt die Schrift
lediglich den Aufbau des Bausatzes im vormontierten Zustand, befasst sich
aber nicht mit der dem Streitpatent zugrundeliegenden Frage nach einer Befes-
tigung ohne sichtbare Befestigungspunkte, so dass sich hieraus keine Anre-
gung fur eine versenkbare Befestigungseinrichtung ergibt, wie sie Gegenstand

des Streitpatents ist.

dd) Die deutsche Patentschrift 195 09 408 (E8) betrifft ein Befesti-
gungselement zur schallentkoppelten Anbringung von Sanitarbauteilen. E8
schlagt hierfur einen Bolzenhalter vor, der als Bundhilse mit einem Innen- und
AulRengewinde ausgebildet ist, auf der zwischen dem Bund und einer auf das
AulRengewinde aufgeschraubten Mutter ein Schallschutzelement angeordnet
ist. Hinweise darauf, wie das Sanitarobjekt ohne sichtbare Befestigungspunkte
an der Wand befestigt werden kann, ergeben sich aus dieser Entgegenhaltung
indessen nicht. Insbesondere fehlt es auch insoweit an einer Anregung, ein

Vormontage-Gehause entsprechend Merkmal 3.1 vorzusehen.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG und
§ 92 Abs. 2 ZPO.

Grabinski Hoffmann Kober-Dehm

Rombach Rensen

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.12.2017 - 7 Ni 15/16 (EP) -



