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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche Verhand-
lung vom 3. Februar 2015 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,
die Richter Dr. Grabinski, Dr. Bacher, Hoffmann und die Richterin
Dr. Kober-Dehm

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 12. Juni 2012 verkiindete Urteil des
4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents
196 46 562 (Streitpatents), das am 12. November 1996 angemeldet wurde. Es
umfasst sieben Patentanspriiche, von denen Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Tragbares oder rollbares Feuerléschgerét, bestehend aus einem

druckfesten geschlossenen Wasserbehalter (1) und einer daran

aullen anschlieBbaren Druckgasflasche (3) und einer mittels eines

formfesten Schlauchs (4) mit dem Wasserbehalter (1) verbunde-

nen Spritzduse (5) zur Erzeugung eines fein zerstdubten Wasser-

strahls, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserbehalter (1) ei-

ne mittels eines Verschlussdeckels (2) verschlielbare gesonderte

Wassereinfllléffnung aufweist und dass zum Anschluss der

Druckgasflasche (3) an den Wasserbehalter (1) eine Schnellkupp-
lung vorgesehen ist."

Der Klager hat geltend gemacht, die Gegenstédnde der Anspriiche des
Streitpatents gingen ber den Inhalt der Anmeldung hinaus und seien nicht pa-
tentfahig. Das Patentgericht hat das Streitpatent fiir nichtig erklart. Hiergegen
richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie das Ziel der Klageabwei-
sung weiterverfolgt. Der Klager tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Streitpatent betrifft ein tragbares oder rollbares Feuerléschgerat.

1. Wie es das Streitpatent beschreibt, war die Verwendung eines fein
zerstaubten Wasserstrahls mit seinen vorteilhaften Eigenschaften durch den
geringen Wasserverbrauch, die Vermeidung von extensiven Wasserschaden

und die intensivere Kihlwirkung auch fur Léschgerate bekannt, die aus einem
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geschlossenen Wasserbehélter und einer daran angeschlossenen Druckgasfla-
sche bestehen. Solche Léschgerate konnten im Einsatz jedoch nur einmal ver-

wendet und erst in einer Servicewerkstatt wieder aufgefiillt werden.

2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das Problem, ein
tragbares oder rollbares Léschgerdt am Einsatzort mehrmals verwenden zu

kénnen.

3. Zur Lésung schlagt Patentanspruch 1 ein Feuerléschgerat mit fol-
genden Merkmalen vor (in eckigen Klammern die Gliederung des Patentge-
richts):

1.  Es st tragbar oder rollbar und besteht aus [MO]

2. einem druckfesten geschlossenen Wasserbehalter (1) [M1,
M4],

2.1 der eine mittels eines Verschlussdeckels (2) verschliel3-
bare gesonderte Wassereinfiilléffnung aufweist [M5,
M4],

3. einer Druckgasflasche (3) [M2], die
3.1 mittels einer Schnellkupplung [M6]

3.2 aulen an den Wasserbehalter (1) angeschlossen wird
[M2],

4. sowie einer Spritzdiise (5) [M3], die

4.1. mittels eines formfesten Schlauchs (4) mit dem Was-

serbehalter verbunden [M3.1] und

4.2 zur Erzeugung eines fein zerstaubten Wasserstrahls

geeignet ist [M3.2].
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4. Zwei Merkmale bedirfen naherer Erlauterung:

a) In Bezug auf die gesonderte Wassereinfull6ffnrung gemal? Merk-
mal 2.1 umfasst der Gegenstand von Patentanspruch 1 auch solche Feuer-
I6schgerate, bei denen zwar ein zum Einfillen von Wasser geeigneter Zugang
gesondert am Wasserbehalter angeordnet ist und ohne das Ausschrauben von
Armaturen geéffnet werden kann, fiir das Offnen aber dennoch ein Werkzeug
erforderlich ist. Sowohl Patentanspruch 1 als auch die Beschreibung enthalten
sich einer Angabe, ob der Deckel mit Hilfe eines Werkzeugs oder ohne ein sol-
ches zu éffnen ist. Die mit der gesonderten Offnung verbundene Schnelligkeit
der Wiederbefullung mit Wasser wahrend eines Léscheinsatzes erklart das
Streitpatent allein mit dem Umstand, dass es hierfur nicht notwendig ist, die

Armatur vom Wasserbehélter abzunehmen (Streitpatent, Sp. 2 Z. 16 bis 22).

b) Zur Auslegung des Merkmals 3.1 hat das Patentgericht ausgefiihrt,
dem Streitpatent fehle jeglicher Hinweis, was der Fachmann unter einer "ubli-
chen Schnellkupplung” verstehe. Der Fachmann werde deshalb darunter eine
solche verstehen, die vor Ort im Léscheinsatz unter geringem Zeitaufwand ge-
I6st werden kénne. Hierfur spiele es keine Rolle, ob dies per Hand oder mit Hil-

fe eines Werkzeugs geschehe.

Ob dies zutrifft, bedarf keiner Entscheidung. Zugunsten der Beklagten
unterstellt der Senat fur die Priufung im Berufungsverfahren, dass eine Schnell-
kupplung im Sinne von Merkmal 3.1 verlangt, dass die Druckgasflasche ohne
ein Werkzeug vom Wasserbehalter gelést und mit diesem wieder verbunden

werden kann.

II. Das Patentgericht hat die Patentfahigkeit des Gegenstands der Er-

findung mit folgender Begriindung verneint:
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Aus der deutschen Offenlegungsschrift 44 43 111 (K16) sei dem Fach-

mann, bei dem es sich um einen Techniker oder Fachhochschulingenieur der

Fachrichtung Maschinenbau mit beruflicher Erfahrung in der Entwicklung von

Feuerloschgeraten handele, ein roll- oder tragbares Feuerléschgerat bekannt

gewesen (Merkmal 1), das einen druckfesten Wasserbehalter (Merkmal 2), eine

daran aullen anschlieBbare Druckgasflasche (Merkmale 3 und 3.2) sowie eine

mittels eines formfesten Schlauchs mit dem Wasserbehéalter verbundene

Spritzdiise (Merkmale 4 und 4.1) zur Erzeugung eines fein zerstaubten Was-

27

f——a1]4

serstrahls (Merkmal 4.2) aufweise. Ent-
sprechend der nebenstehenden Figur 1 aus
der K16 werde die Druckgasflasche (14)
mittels eines Kupplungsstucks (29) uber
den Druckgasanschluss (25) mit dem Was-
serbehalter (13) verbunden. Die K16 be-
zeichne dies als einen |6sbaren Anschluss,
wodurch eine einzige Druckgasflasche
nacheinander an mehrere Vorratsbehalter
angeschlossen werden kénne. Weil dies
vor Ort im Léscheinsatz geschehe, sei eine
schnell und einfach zu I6sende Verbindung
erforderlich. Demnach misse es sich
zwangslaufig um eine Ubliche Schnellkupp-

lung im Sinne des Merkmals 3.1 handeln.
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Weiterhin sei dem Fachmann aus
der US-amerikanischen Patentschrift
2 580 448 (Anl. K8) ein tragbares Feuer-
I6schgeréat bekannt gewesen, das uber ei-
nen Behalter verfige, an den mittels einer
Kupplung eine Druckgasflasche auswech-
selbar angeschlossen sei. In dem Behalter

befinde sich das Loschmittel, das eine

Flussigkeit, mithin auch Wasser, sein kén-

ne. Wie in der nebenstehenden Figur 2 ge-

zeigt, weise der Lo&schmittelbehalter (10)

eine gesonderte Einfulléffnung (21) mit ei-
ner Gewindebiichse (24) auf, in die ein Verschlussdeckel (25) eingeschraubt
werden konne, um die Einfulléffnung entsprechend dem Merkmal 2.1 zu ver-

schlielRen.

Im Hinblick auf das aus der K16 bekannte L&éschgerat sei dem Fach-
mann der Nachteil offensichtlich gewesen, dass fur ein Wiederbefullen die ge-
samte Armatur abgeschraubt werden musse. Dies sei zu aufwandig, weshalb
fur ein mehrfaches Verwenden des Loschgerdts am Einsatzort mehrere Vor-
ratsbehalter mittransportiert werden muissten, was jedoch ebenfalls zu aufwan-
dig sei. Im Ubrigen lasse sich der tatsachliche Bedarf nur schwer abschatzen.
Angesichts dieser Nachteile habe es fur den Fachmann auf der Hand gelegen,
bei einem der K16 entsprechenden Feuerléschgerat den Vorratsbehalter mit
einer gesonderten Einfulléffnung nach dem Vorbild der K8 und einem ver-
schlieBbaren Verschlussdeckel auszustatten. Damit sei der Fachmann auf na-

heliegende Weise zu einem Gegenstand gemal Patentanspruch 1 gelangt.
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lll. Dies halt den Angriffen der Berufung stand.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist vom Patentgericht zu
Recht als nicht patentfahig angesehen worden, weil er nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit beruht.

a) Die Berufung hat die Annahme des Patentgerichts, die K16 offenbare
bis auf das Merkmal einer mittels Verschlussdeckel verschlieBbaren gesonder-
ten Wassereinflllé6ffnung (Merkmal 2.1) samtliche Merkmale des Patentan-
spruchs 1, nur hinsichtlich der Offenbarung einer gemal? Merkmal 3.1 die Ver-
bindung zwischen Druckgasflasche und Wasserbehalter herstellenden Schnell-

kupplung angegriffen.

Insoweit unterstellt der Senat, dass der - vom Patentgericht zutreffend
definierte - Fachmann der K16 keine Schnellkupplung entnimmt, insbesondere
keine solche, die das Ab- und Ankuppeln der Druckgasflasche ohne zuséatzli-

ches Werkzeug erméglicht.

b) Die K8 zeigt ein tragbares Feuerléschgerat mit einem u.a. zur Auf-
nahme einer Loschflissigkeit und damit auch von Wasser geeigneten Behalter,
der Uber eine gesonderte Einfulléffnung mit einem Verschlussdeckel verflgt,

wie sie Merkmal 2.1 vorsieht.

Dass der Verschlussdeckel in Figur 2 der K8 als ein Ublicher Sechskant-
deckel gezeigt wird, andert daran nichts. Der Behélter kann mittels dieses De-
ckels getffnet werden, ohne die Armaturen aus dem Behalter herausschrauben
zu missen. Die Notwendigkeit, hierfur einen Gabelschlussel zum Aufdrehen
des Sechskantdeckels verwenden zu mussen, steht wie ausgefiihrt zu Merk-

mal 2.1 nicht in Widerspruch.



21

22

23

¢) Der Fachmann hatte Anlass, das in der K16 beschriebene Feuer-
I6schgerat mit einer gesonderten Wassereinfulléffnung, wie sie in K8 gezeigt
wird, auszustatten und fir die Verbindung zwischen Druckgasflasche und Was-

serbehalter eine bliche Schnellkupplung vorzusehen.

aa) Die K16 weist den Fachmann ausdricklich darauf hin, dass sich die
Einsatzméglichkeiten eines Feuerléschgerats, das Wasser als Tropfchennebel
verspriiht, erweitern lassen, wenn das Gerat mobil und tragbar sowie die
Druckgasquelle I16sbar mit dem Vorratsbehalter verbunden ist (K16, Sp. 2 Z. 54
bis 55, Sp. 2 Z. 67 bis Sp. 3 Z. 2). Mit der lésbaren Verbindung lasst sich nach
der Beschreibung eine "optimale Paarung" von Druckgasquelle und Vorratsbe-
hélter erreichen (Sp. 3 Z. 2 bis 5). Beispielsweise kénne eine einzige Druckgas-
quelle nacheinander an mehrere Vorratsbehalter angeschlossen werden, um
deren Wasservorrat zu versprithen (Sp. 3 Z. 5 bis 8). Ferner kénnten Druck-
gasquellen mit unterschiedlich hohem Druck oder unterschiedlichem Druckgas
verwendet werden (Sp. 3 Z. 8 bis 11). Die K16 hebt weiter fiir eine bestimmte
Ausfuihrungsform hervor, dass die Loéschvorrichtung aufgrund der getrennten
Ausfihrung von Druckgaspatrone und Vorratsbehalter besonders leicht und
einfach zu handhaben sei und deren jeweils eigenstandige Bauelemente leicht
ausgewechselt und bausatzartig miteinander kombiniert werden kénnten (Sp. 3
Z. 27 bis 34).

Damit spricht die K16 den Vorteil an, welchen dem Nutzer eine flexibel
nutzbare Vorrichtung bietet, mit der er unterschiedlichen Anforderungen ver-
schiedener Einsatzfalle durch unterschiedliche Kombinationen von Wasservor-
ratsbehalter und Druckgasbehalter Rechnung tragen kann. Die Annahme des
Patentgerichts, dies habe dem Fachmann Veranlassung gegeben, die aufge-
zeigten Kombinationsmdéglichkeiten auf ihre praktische Tauglichkeit zu Uberpri-

fen und gegebenenfalls auch Alternativen in Erwagung zu ziehen, ist nicht zu
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beanstanden. Die Erwagung der Berufung, der aufeinander folgende Anschluss
einer einzigen Druckgasquelle an mehrere Vorratsbehalter sei praxisfremd,
rechtfertigt es nicht, die von der K16 dem Fachmann aufgezeigten vielfaltigen
Méglichkeiten der Kombination von Druckgasflasche und Wasservorratsbehal-
ter im Sinne einer "optimalen Paarung" als aus fachlicher Sicht untauglich ins-

gesamt zu verwerfen.

Denn die K16 stellte dem Fachmann ein tragbares Feuerloschgerat als
Kombination zweier Hauptelemente vor Augen, die sich nicht nur bei der Her-
stellung "bausatzartig" (Sp. 3 Z. 32), sondern auch im Einsatzfall ad hoc verbin-
den lassen und bis zu dieser Verbindung unabhangig voneinander sind. Die
Schrift erlautert, dass es das Verspriuhen des Wassers als Nebel erlaubt, den
Wasservorrat gering zu halten (Sp. 2 Z. 48 bis 51); gerade hierdurch wird ein
tragbares und dennoch effektives Léschgerat moglich. Fur den Fachmann war
erkennbar, dass es unter diesem Gesichtspunkt durchaus sinnvoll sein kann,
den Druckgasvorrat nicht nach der Wassermenge zu bestimmen, die in einem
Behalter enthalten ist, den der Nutzer des Geréts noch tragen kann, sondern
sie so zu bemessen, dass sie fur eine Mehrzahl gefiillter Wasservorratsbehélter
ausreicht, wie in der Beschreibung mit der Moglichkeit des Anschlusses an

mehrere Behalter angesprochen.

Dies musste den Fachmann dazu anregen, nach einer einfachen Még-
lichkeit der Wiederbefiillung eines Wasserbehélters zu suchen, dessen Was-
servorrat verspriiht ist. Wenn der Wasserbehélter unabhéngig vom Druckgas-
behalter ist und erst ad hoc mit diesem verbunden wird, drangt es sich auf, als
Alternative zum aufeinanderfolgenden Anschluss an mehrere Wasserbehélter
ein und denselben Behalter neu zu befillen, insbesondere wenn eine Mehrzahl
von Wasserbehaltern nicht zur Verfugung steht, da anders als bei der Verwen-

dung eines Léschschaums oder dergleichen an die Befullung eines Wasserbe-
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hélters keine besonderen Anforderungen zu stellen sind und ein Wasseran-
schluss im Einsatzfall haufig zur Verfugung steht. Zudem zeigt die K16 mit der
bausatzartigen Zusammenfiigung des Vorratsbehalters und der Druckgasfla-
sche eine Flexibilitat in der Handhabung des Feuerléschgeréts durch den Nut-
zer, indem dieser diesen Vorgang selbst bewirken kann. Fur den Fachmann
enthielt dies die Anregung, dem Nutzer eine solche Handhabung nicht nur far
den regelméalig erforderlichen Austausch der Druckgasflasche sondern genau-
so fur den ebenso regelmaRig auftretenden Bedarf einer Wiederbefullung des
Vorratsbehélters deren Vornahme durch den Nutzer selbst bewirken zu lassen,

sofern dies ebenso mit einfachen Mitteln realisiert werden konnte.

Hierfur bot sich eine gesonderte Einfllléffnung als Mittel der Wahl an, wie
sie in K8 beschrieben wurde. Sie erlaubt eine einfache Wiederbefillung ohne
Entfernung der Armaturen, so dass sie der Nutzer selbst vornehmen kann. Eine
solche Weiterentwicklung war somit naheliegend und beruhte nicht auf erfinde-

rischer Tatigkeit.

bb) Aufgrund der Anregung aus der K16, ein Feuerldéschgerat so zu ge-
stalten, dass Druckgasflasche und Vorratsbehalter leicht ausgewechselt werden
kénnen und dies vom Nutzer besonders leicht und einfach gehandhabt werden
kann, war vom Fachmann weiterhin zu erwarten, die Kupplung zwischen
Druckgasflasche und Vorratsbehalter entsprechend diesen Anforderungen aus-
zugestalten. Aus den im Stand der Technik zur Verfigung stehenden Kupplun-
gen boten sich hierfur damals verfiigbare tbliche Schnellkupplungen an, weil
eine Betatigung ohne zusatzliches Werkzeug die im Einsatzfall erforderliche
schnelle und zugleich zuverlassige Verbindung zwischen Druckgasflasche und

Vorratsbehalter erkennbar begiinstigte.
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Auch eine solche Weiterentwicklung, die zusammen mit dem Vorsehen
einer gesonderten Wassereinfllléffnung (Merkmal 2.1) zum Gegenstand des
Patentanspruchs 1 fihrt, war demnach fir den Fachmann naheliegend und be-

ruhte nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

2. Anhaltspunkte dafiir, dass eine Einbeziehung von Merkmalen der
Unteranspriiche einen patentfahigen Gegenstand ergeben kénnte, sind weder

geltend gemacht noch ersichtlich.

IV. Die Kostenfolge beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Richter Dr. Grabinski ist erkrankt Bacher
und kann deshalb nicht unter-
schreiben.
Meier-Beck
Hoffmann Kober-Dehm
Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 12.06.2012 - 4 Ni 9/10 -
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