BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 25/09 Verkiindet am:
19. Juli 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhand-
lung vom 19. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck,

die Richterin Mihlens sowie die Richter Gréning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher

fir Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 29. Oktober
2008 verkiindete Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts abgeandert.

Das deutsche Patent 103 24 454 wird im Umfang des Pa-
tentanspruchs 1 sowie der Patentanspriiche 2, 4, 6 und 8,
soweit diese unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1
riickbezogen sind, dadurch teilweise fur nichtig erklart, dass

Patentanspruch 1 folgende Fassung erhalt:

"Rohrverteiler (10) zum AnschlieBen einer Mehrzahl von
Rohren und/oder von Funktionselementen (7) in einem
Rohrleitungssystem, insbesondere zum Verbinden von
Rohren und Funktionselementen eines Heizungssystems,
mit mindestens einem primaren Anschluss (1, 2) und mit
einer Mehrzahl von sekundédren Anschlissen (3, 4) an ei-
nem rohrférmigen Grundkoérper (8), welche mit Aushal-
sungen (9, 11) fur eine lésbare Befestigung von Rohren
oder Funktionselementen versehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundk&rper (8) aus einem relativ
dinnwandigen, im Querschnitt im Wesentlichen kreiszy-
lindrischen Rohrprofil mit zwei durchgéngig parallelen und
einander gegenuberliegenden Abflachungen (5, 6) be-
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steht, an welchen die sekundaren Anschlisse (3, 4) vor-
gesehen sind und welche sich mindestens auf einer Seite
Uber mindestens zwei sekundare Anschliisse (3, 4) erstre-

cken."
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits fallen zu 4/5 der Klagerin und

ihrer Streithelferin und zu 1/5 dem Beklagten zur Last.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des am 28. Mai 2003 angemeldeten deutschen
Patents 103 24 454 (Streitpatents), das einen Rohrverteiler (Anspriiche 1 bis 9)
und ein Verfahren zu dessen Herstellung (Anspriche 10 bis 15) betrifft. Pa-

tentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung:

"1. Rohrverteiler (10) zum Anschliel3en einer Mehrzahl von Roh-
ren und/oder von Funktionselementen (7) in einem Rohrlei-
tungssystem, insbesondere zum Verbinden von Rohren und
Funktionselementen eines Heizungssystems, mit mindestens
einem primaren Anschluss (1, 2) und mit einer Mehrzahl von
sekundaren Anschliissen (3, 4) an einem rohrférmigen Grund-

kérper (8), welche mit Aushalsungen (9, 11) fiir eine I6sbare
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Befestigung von Rohren oder Funktionselementen versehen
sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkor-
per (8) aus einem relativ dunnwandigen, im Querschnitt im
Wesentlichen kreiszylindrischen Rohrprofil mit zwei durchgan-
gig parallelen und einander gegenuberliegenden Abflachun-
gen (5, 6) besteht, an welchen die sekundaren Anschlisse (3,

4) vorgesehen sind."

Wegen des Wortlauts der Gbrigen Anspriche wird auf die Streitpatent-

schrift Bezug genommen.

Die Klagerin hat das Streitpatent mit einer Nichtigkeitsklage angegriffen
und beantragt, es im Umfang der Anspriiche 1 und 2 sowie 4, soweit auf Pa-
tentanspruch 1 oder 2 rickbezogen, und Anspruch 6, soweit auf die Anspri-
che 1, 2 und/oder 4 rickbezogen, mangels Patentfahigkeit fir nichtig zu erkla-
ren. Die Streithelferin der Klagerin hat darber hinaus die Nichtigerklarung auch

im Umfang des Patentanspruchs 8 begehrt.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten und hat das Streitpatent

hilfsweise beschrankt verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im von der Klagerin beantragten
Umfang fir nichtig erklart und den weitergehenden Antrag der Streithelferin fiir
unzulassig erachtet. Mit seiner Berufung, deren Zurlickweisung die Klagerin
und ihre Streithelferin beantragen, verteidigt der Beklagte Patentanspruch 1 nur
noch in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung (im Folgenden nur: Patentan-

spruch 1) und hilfsweise in weiter beschranktem Umfang.



Mit am 5. Marz 2011 beim Bundesgerichtshof zugegangenem Schriftsatz
hat die Klagerin die Klage mit dem Ziel erweitert, das Streitpatent auch im Um-
fang des Anspruchs 8, soweit auf die Anspriiche 1, 2, 4 und/oder 6 riickbezo-
gen, fir nichtig zu erklaren. Der Beklagte willigt in die Klageerweiterung nicht
ein.

Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. H.

ein schriftliches Sachverstan-
digengutachten erstellt, das er in der mindlichen Verhandlung erlautert und

erganzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Das Streitpatent ist im Rahmen des Angriffs der Nichtigkeitsklage nach
stéandiger Rechtsprechung ohne Sachprifung fir nichtig zu erklaren, soweit es
Uber die noch verteidigte Fassung hinausgeht. Im Ubrigen hat die Berufung Er-

folg und fiihrt zur Abweisung der Nichtigkeitsklage.

I. Die Klageerweiterung ist als Anschlussberufung zu werten, die nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Patentgesetz in der - hier
einschlagigen - bis zum 30. September 2009 geltenden Fassung bis zum
Schluss der mindlichen Verhandlung eingelegt werden kann (vgl. BGH, Be-
schluss vom 7. Juni 2005 - X ZR 174/04, GRUR 2005, 888 - Anschlussberufung
im Patentnichtigkeitsverfahren). Die wegen der Erstreckung der Klage auf einen
bislang nicht angegriffenen Patentanspruch als Klagednderung anzusehende

Klageerweiterung ist als sachdienlich zuzulassen, weil sie eine umfassendere
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Erledigung des zwischen den Parteien herrschenden Streits erméglicht, wobei
die Merkmale des mit ihr angegriffenen Unteranspruchs 8 ohnehin Eingang in
den erstinstanzlichen Hilfsantrag Il des Beklagten gefunden und die Parteien
dazu schriftsatzlich vorgetragen haben und das angefochtene Urteil sich damit

befasst hat.

Il. 1. Das Streitpatent betrifft Rohrverteiler insbesondere in Heizungssys-
temen (Heizkreisverteiler zum AnschlieBen von Vor- und Ricklauf) zum An-
schlieen einer Mehrzahl von Rohren und/oder von Funktionselementen wie
Entluftungsventilen, Durchflussmessern, Druckmessgeraten oder dergleichen,

die generell im Stand der Technik bekannt sind.

2. An dem in der deutschen Patentschrift 27 48 673 vorgestellten Vertei-
ler kritisiert die Streitpatentschrift, dass dabei Abzweigungsstutzen mit Aul3en-
gewinden zum Montieren der Abzweigungsrohre zeitaufwandig angeschweif3t
oder angelétet werden mussten, was zudem eine aufwandige Druckpriifung zur
Sicherstellung der Dichtigkeit erfordere. An gegossenen bzw. durch Ziehen
oder FlielRpressen nach der Schweizer Patentschrift 651 908 hergestellten
Rohrverteilern beméngelt die Streitpatentschrift zu hohen werkzeug- und her-
stellungsbezogenen Aufwand und betrachtlichen Materialeinsatz, der insbeson-
dere bei relativ teuren Materialien wie Messing zu stark erhéhten Kosten flihre;
aulBerdem sei der Einsatz teurer Spezialwerkzeuge erforderlich. An dem aus
der europaischen Patentschrift 1 108 190 bekannten Rohrverteiler mit lokalen
Querschnittserweiterungen im Bereich der Abzweigungen bemangelt die Streit-
patentschrift, dass die lokale Verformung in diesen Bereichen aufwéandig herzu-
stellen sei und es infolge der domartigen Erweiterungen dort zu nachteiligen

Strémungsverhaltnissen durch Verwirbelungen komme.
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3. Vor diesem Hintergrund ist in der Streitpatentschrift als Aufgabe for-
muliert, einen einfach und billig herzustellenden, strdomungstechnisch und hin-
sichtlich der Dichtigkeit verbesserten Rohrverteiler zur Verfiigung zu stellen, der
gemal Patentanspruch 1 in der zuletzt verteidigten Fassung gegliedert folgen-

de Merkmale aufweist:

1. Rohrverteiler zum AnschlielRen einer Mehrzahl von Rohren und/oder von
Funktionselementen (7) in einem Rohrleitungssystem, insbesondere zum

Verbinden von Rohren und Funktionselementen eines Heizungssystems,
2. mit mindestens einem primaren Anschluss (1, 2) und
3. mit einem rohrférmigen Grundkdrper (8), der

3.1 aus einem relativ dinnwandigem,

3.2 im Querschnitt im Wesentlichen kreiszylindrischen Rohrprofil be-
steht,

wobei

4. der Grundkérper zwei durchgéngig parallele und einander gegenuberlie-

gende Abflachungen (5, 6) aufweist,

5. an denen mindestens auf einer Seite sekundare Anschlisse (3, 4) vor-

gesehen sind,

5.1 die mit Aushalsungen (9, 11) fur eine I6sbare Befestigung von

Rohren oder Funktionselementen versehen sind.

6. und sich die Abflachungen Uber mindestens zwei sekundare Anschlisse

(3, 4) erstrecken.
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4. a) Soweit Patentanspruch 1 vorsieht, dass der Grundkérper (Merk-
mal 3) aus einem "relativ dinnwandigen" Rohrprofil (Merkmal 3.1) bestehen
soll, finden sich in der Beschreibung Anhaltspunkte zur Einschatzung der Mate-
rialstarke, die das Streitpatent dafir im Auge hat. Wahrend der gemald der
Schweizer Patentschrift 651 908 hergestellte Verteiler als relativ dickwandig
beschrieben wird, werden die gemal der europaischen Patentschrift 1 108 190
gefertigten Rohrverteiler als "relativ dinnwandig" bezeichnet. In der zuletzt ge-
nannten Schrift ist in diesem Zusammenhang ausgefiihrt, dass es darum gehe,
Rohre zu ersetzen, die so dickwandig seien, dass Dichtflachen (Gewinde) spa-
nend eingearbeitet werden kénnten (dortige Beschreibung Tz. 9). Statt dessen
und ahnlich wie die europaische Patentschrift 1 108 190 will das Streitpatent die
Gewindegange (vorzugsweise mindestens zweieinhalb, vgl. Beschreibung
Tz. 12) in Aushalsungen der Grundkdrper unterbringen, die durch Tiefziehen
oder ahnliche Fertigungsvorgange hergestellt werden sollen. Die fiur das Ein-
walzen solcher Gewinde erforderliche Materialstarke bestimmt dementspre-
chend die Mindestwanddicke der Grundkdrper (vgl. Beschreibung Tz. 12). Die
Beschreibung spricht diesbeziiglich von vorzugsweise einigen Millimetern, bei-
spielsweise 1,5 bis 3,5 mm, je nach dem Durchmesser der Rohrverteiler und
den maximalen Druckverhaltnissen in den jeweiligen Rohrleitungssystemen
(vgl. Beschreibung Tz. 38) und korrespondierend dazu von Halb- bzw. Dreivier-
telzoll-Durchmessern fiir die sekundaren Anschliisse (Beschreibung Tz. 14, 33).
Die Streitpatentschrift grenzt die GroRe der unter Schutz zu stellenden Vorrich-
tungen und ihre Elemente zwar nicht ausdriicklich auf bestimmte Bereiche ein,
ihr sind allerdings, wie der Sachverstandige in der mindlichen Verhandlung
Uberzeugend erlautert hat, durch die Merkmale des Anspruchs selbst, nament-

lich die Dinnwandigkeit, immanente Grenzen gesetzt.
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b) Die Merkmale 3.2 und 4 stehen in konstruktiv-funktionalem Zusam-
menhang und erklaren sich durch die Verbesserungen, die das Streitpatent an-
strebt. Die konstruktiven Uberlegungen der Erfindung setzen an einem kreis-
runden Rohrprofil fur das Grundrohr an, das an zwei gegeniiberliegenden Sei-
ten abgeflacht ist und deshalb als (nur) "im Wesentlichen" kreiszylindrisch be-
zeichnet wird. Die Abflachungen sind dem Verwendungszweck als Rohrverteiler
forderlich, weil dadurch plane Dichtflachen fur die Sekundaranschliisse entste-
hen (vgl. Beschreibung Tz. 9). AuBerdem kdnnen sie kostengunstig entweder
bereits in dieser Form oder durch einfache Biegeverformung kreisrunder Rohre
mittels einfacher Umformmaschinen hergestellt werden (Beschreibung Tz. 9,
10).

c) Die Anweisung, den Grundkérper mit zwei "durchgangig parallelen
und einander gegenlberliegenden" Abflachungen zu versehen, steht aus fach-
mannischer Sicht im Zusammenhang mit dem Bestreben des Streitpatents, den
hohen Verformungsaufwand zu vermeiden, der bei Herstellung von Grundroh-
ren nach der Lehre der europaischen Patentschrift 1 108 190 mit abwechseln-
den kreisférmigen und abgeflachten Abschnitten anfallt. Dabei legt sich das
Streitpatent hinsichtlich der axialen Ausdehnung dieser Abflachungen nicht fest.
Aus dem Hinweis, dass sie nach einer vorteilhaften Ausgestaltung "im Wesent-
lichen Uber die gesamte Lange des Grundkérpers" vorgesehen sind (Beschrei-
bung Tz. 11), der in Unteranspruch 2 aufgegriffen wird, ergibt sich im Gegen-
schluss, dass auch im Verhaltnis zur gesamten Lange des Rohrprofils kiirzere
abgeflachte Abschnitte dem Gegenstand des Streitpatents entsprechen, sofern
diese sich nur mindestens auf einer Seite Uber mindestens zwei sekundare An-

schliisse erstrecken.
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Ill. Gegen die Fassung von Patentanspruch 1 gemall dem jetzigen
Hauptantrag bestehen keine Bedenken. Dass sekundare Anschlisse, wie es
danach mdglich ist, nur an einer Seite angebracht sind, ist in den urspringli-
chen Anmeldungsunterlagen, mit denen die Beschreibung auch insoweit Uber-
einstimmt, offenbart (Tz. 35).

IV. Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen und dem Ergebnis der
Beweisaufnahme vermag der Senat nicht die Wertung zu treffen, dass der Ge-
genstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik

nahegelegt war.

1. In der verteidigten Anspruchsfassung ist der Gegenstand der Erfin-

dung neu.

a) Er ist nicht von der europaischen Patentschrift 1 108 190 vorwegge-
nommen, weil die Abflachungen zwischen zwei Abzweigungen (sekundaren
Anschlissen) dort stets durch einen kreisférmigen Abschnitt unterbrochen sind.
Der Auffassung der Klagerin, die europaische Patentschrift offenbare auch fir
mehr als eine Abzweigung durchgangig parallele und einander gegeniberlie-

gende Abflachungen, kann nicht beigetreten werden.

aa) Solche Abflachungen sind zum einen nicht aus der dortigen Figur 3a
ersichtlich, auch wenn die sekundaren Anschlisse anscheinend plan auf dem
durch eine durchgezogene Linie gezeichneten Grundkdrper aufliegend darge-
stellt sind. Dem gerichtlichen Sachverstandigen ist namlich in der Einschatzung
beizupflichten, dass dieses Ergebnis auch bei fachmannischer Betrachtung aus
Figur 3a nicht eindeutig zu ersehen ist. Zum Offenbarungsgehalt einer Entge-

genhaltung gehort nur das, was der Schrift unmittelbar und eindeutig zu ent-
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nehmen ist, nicht aber eine weitergehende Erkenntnis, zu welcher der Fach-
mann erst aufgrund seines allgemeinen Fachwissens und durch Abwandlung
der offenbarten Lehre gelangen kann (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008
- X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25 - Olanzapin). Figur 3a ist eine schemati-
sche Schnittdarstellung, mit der das Prinzip eines Rohr-in-Rohr-Systems darge-
stellt werden soll (vgl. Beschreibung Tz. 23). Nur auf diesen Aspekt bezieht sich
der Offenbarungsgehalt der Figur unmittelbar und eindeutig, zumal auch der
Beschreibung keine Anhaltspunkte fiir eine Ausgestaltung der Abflachungen zu

entnehmen sind, die dem Verstandnis der Klagerin entsprache.

bb) Eine durchgehende Abflachung Giber mehr als einen Anschluss hin-
aus offenbart bei Zugrundelegung des dafiir bestehenden Malistabs (BGHZ
179, 168 Rn. 25 - Olanzapin) auch nicht der Vergleich der Figuren 3b und 3c
auf der einen und Figur 4 auf der anderen Seite. In den Figuren 3b und 3c ist
zwar, wie aus der nachfolgend eingefiigten Abbildung der Ersteren ersichtlich,
der Kreisausschnitt des dufleren Rohrs schematisch bis an die nach innen ge-
richtete Aushalsung dieses Rohrs herangefiihrt, wahrend diese angedeutete

Weiterfihrung des Kreises in der Figur 4 fehlt.
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Das Fehlen der Andeutung eines kreisférmigen Rohrabschnitts im Hin-
tergrund des gezeigten Schnitts durch eine domartige Erweiterung in Figur 4
offenbart aber keine sich Uber mehr als einen Anschluss erstreckende Abfla-
chung. Die europaische Patentschrift 1 108 190 spricht im Zusammenhang mit
den Ausfuhrungsbeispielen nach den Figuren 3a bis 4 mehrfach die domartige
Erweiterung an (Sp. 7 Z. 9 und 46; Sp. 8 Z. 2). Allein aus dem Fehlen eines
Merkmals in einer Zeichnung einer Patentschrift kann nicht geschlossen wer-
den, dass es zur patentgemalen Lehre gehort, dass dieses Merkmal nicht vor-
handen ist (BGH, Urteil vom 9. Dezember 2008 - X ZR 124/05, GRUR 2009,
390 - Lagerregal). Entsprechend kann im Streitfall nicht aus dem Umstand,

dass in Figur 4 die schematische Weiterfiuhrung des Kreisausschnitts fehlt, die
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Schlussfolgerung gezogen werden, dass eine durchgehende Abflachung vom
Offenbarungsgehalt der Schrift umfasst ware, zumal solche Ausgestaltungen

dort auch sonst nicht erwahnt sind.

b) Die Lehre von Patentanspruch 1 wird auch von den Gbrigen in das
Verfahren eingefuhrten Schriften nicht vorweggenommen. Der in der Schweizer
Patentschrift 651 908 gezeigte Grundkérper ist weder verhaltnismaRig dinn-
wandig, noch werden die Anschliisse in Form von Aushalsungen hergestellt.
Gleiches gilt fur die deutsche Offenlegungsschrift 27 48 673. Die Informations-
unterlagen der Fischer-Gruppe (Anlage BB 1) offenbaren lediglich ein dort als
Flachoval bezeichnetes Rohr als solches. Das Heizkreisverteiler-System "Del-
phis-therm” (Anlagen D3 bis D5) weist keinen im Querschnitt im Wesentlichen
kreiszylindrischen Grundkdrper auf, sondern balkenférmige Edelstahlverteiler.
Diese Lésung sieht im Ubrigen, was die Streithelferin einrdumt, auch keine

Aushalsungen zur Anbringung der sekundaren Anschliisse vor.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist dem Fachmann nicht durch
eine Zusammenschau der europaischen Patentschrift 1 108 190 und der

Schweizer Patentschrift 651 908 nahegelegt.

a) Das Patentgericht hat zur Begrindung seines gegenteiligen Stand-
punkts ausgefuihrt, der Fachmann erkenne, dass sich der aus der ersteren
Schrift bekannte Rohrverteiler wegen der kreiszylindrischen Zwischenstiicke
nur schwer lagegenau an zum Beispiel einem Verteilerkasten befestigen lasse.
Die Schweizer Patentschrift 651 908 offenbare einen Rohrverteiler, der zwei
einander gegenuberliegende abgeflachte Langsrippen (3, 7) aufweise, in denen
die sekundaren Anschliisse angeordnet seien. Figur 4 der Schrift zeige einen

Bigel (8), dessen Klemmbacken (8a) formschliissig an die Langsrippen (3, 7)
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angepasst seien und diese Ubergriffen. Mit diesem Bugel lasse sich der Rohr-
verteiler einfach an einem Verteilerkasten oder Ahnlichem befestigen. Auf den
so erzielten Vorteil werde in der Schweizer Patentschrift ausdriicklich hingewie-
sen, so dass der Fachmann hierdurch angeregt werde, auch beim Rohrverteiler
nach der européischen Patentschrift 1 108 190 eine derartig einfache Halterung
vorzusehen. In Ubertragung dieser Lehre werde er unmittelbar die in der euro-
paischen Patentschrift 1 108 190 gezeigten Abflachungen Uber den gesamten
Anschlussbereich der sekundaren Anschlisse ausdehnen, um auch hier beim
Rohrverteiler eine formschlissige und lagegenaue Halterung zu erreichen. Auf
diese Weise ergebe sich ein Rohrverteiler mit lediglich zwei gegenuberliegen-

den Abflachungen am Grundké&rper fir mehrere sekundéare Anschlisse.
b) Dem kann nicht beigetreten werden.

Der Fachmann hatte zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents schon aus
Kostengriinden keinen Anlass, bei Uberlegungen zur Weiterentwicklung von
Rohrverteilern an der insbesondere in puncto Materialeinsatz kontraproduktiven

Lésung der Schweizer Patentschrift 651 908 anzusetzen.

Den geeigneteren Ausgangspunkt bildete vielmehr, wie auch das Pa-
tentgericht angenommen hat, die europaische Patentschrift 1 108 190, die ein
relativ dunnwandiges und damit kostenglinstigeres Material vorsieht. Von die-
sem Ausgangspunkt aus bot sich die Schweizer Schrift indessen allenfalls bei
riickschauender und somit unzulassiger Betrachtung fir eine Synthese mit der
Lehre der europaischen Patentschrift 1 108 190 an. Sie zeigt zwar eine flache
Wandung fir die sekundaren Anschlisse. Diese ist jedoch als eine dem Grund-
kérper aufgeformte Langsrippe ausgestaltet. Sie erfordert damit gerade den

Materialeinsatz fur den Ansatz der sekundéren Anschlisse, den der Fachmann
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mit der Weiterentwicklung vermeiden und den die européische Patentschrift
1 108 190 mit durch spanlose Umformung gewonnenen Aushalsungen fir die
Gewinde der Abzweigungsrohre ersparen will. Die Kostensenkung, die die
Schweizer Patentschrift 651 908 im Auge hat, setzt dementsprechend auch
nicht bei dem Materialaufwand fir die Langsrippe an, sondern bei der Aus-
schussquote in der Produktion, die durch Herstellung des Verteilers mit einer
zusatzlichen Langsrippe, die der derjenigen fir die Sekundaranschlisse bei-
spielsweise gegeniiberliegt (Beschreibung Sp. 2 Z. 43 ff.), herabgesetzt werden
soll. Damit sollen die unerwiinschten Anderungen der Rohrwandstérke vermie-
den werden, deren Auftreten bei herkdmmlicher Produktionsweise die Schwei-
zer Schrift beméngelt (aaO, Z. 34 ff.). Diese Verdéffentlichung zeigt dem Fach-
mann somit zwar eine - im Stand der Technik ohnehin bekannte - durchgehend
flache AuRenwandung, sie ist aber technischen L&sungsprinzipien verhaftet,
von denen sich die européische Patentschrift 1 108 190 abgewendet hat. Um
den dort entwickelten Vorschlag zu verbessern, hatte der Fachmann deshalb
keinen Anlass, auf die Schweizer Patentschrift 651 908 zurlickzugreifen. Es
erscheint auch nicht plausibel, dass der Randaspekt der einfacheren Befesti-
gungsmoglichkeit an einem Verteilerkasten oder dergleichen, auf den das Pa-
tentgericht maRgeblich abgestellt hat, dem Fachmann eine Anregung bot, den
Rohrverteiler nach der europaischen Patentschrift nach dem Vorbild der
Schweizer Patentschrift 651 908 umzugestalten. Denn aus der malgeblichen
Ex-ante-Sicht wies der dort gezeigte Rohrverteiler keine fur den Fachmann im
Zusammenhang mit der europaischen Patentschrift 1 108 190 nutzbare "Abfla-
chung” auf, sondern eine aus seiner Sicht technisch abgelegene, massive auf-

geformte Langsrippe.

c) Eine Anregung zur Auffindung der Lésung von Patentanspruch 1 ist

auch nicht darin zu sehen, dass Flachovalrohre, wie die Informationsschrift
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"RohrTechnik aktuell" der F. GmbH vom April 1994 sie
zeigt, schon weit vor dem Anmeldetag des Streitpatents angeboten wurden. Der
Prospekt bewirbt Edelstahlprofile und zeigt die Form des Flachovals als eine
von 15 schematisch vorgestellten Rohrgeometrien. Fir den Einsatz werden
Fassaden, Glasbauten, Uberdachungen, der Sanitarbereich, der Sektor der
Rehabilitation "und vieles andere" genannt; im Prinzip sei der Einsatz uberall
dort denkbar, wo Profile gebraucht wiirden. In dieser Allgemeinheit beworbenen
Edelstahlprofile stellen keine hinreichend konkrete Anregung dar, einen Rohr-
verteiler mit einem im Querschnitt im Wesentlichen kreiszylindrischen Rohrprofil
und einander gegeniberliegenden Abflachungen zu versehen. Auch in die von
der europaischen Patentschrift 1 108 190 vorgeschlagene Lehre hat dies kei-
nen Eingang gefunden, obwohl deren Prioritatstag geraume Zeit nach dem

Veréffentlichungszeitpunkt der genannten Informationsschrift liegt.

d) Auch das Heizungsverteiler-System "Delphis-therm" enthalt keine
Elemente, die dem Fachmann Anlass oder Anregung gegeben hatten, die erfin-
dungsgeméfle Lésung aufzufinden, mag die Ausfuhrungsform gema der Fi-
gur 7 des Streitpatents, worauf der gerichtliche Sachversténdige hinweist, au-
Berlich auch dem Delphis-System &hnlich sehen. Diese Ubereinstimmung der
Anordnung der einzelnen Elemente andert nichts daran, dass die Anlage von
den technischen Elementen her vom Ansatz her anders konzipiert ist als die
vom Streitpatent vorgeschlagene Lésung. Der Grundkérper ist hier nicht "abge-
flacht", sondern besteht aus einem Kasten- oder Balkenprofil, mag dieses auch
im Ausgangspunkt, wie die Klagerin und die Streithelferin in der mindlichen
Verhandlung unwidersprochen vorgetragen haben, aus einem zylindrisch ge-
formten Kérper hervorgehen. Eine Anregung zur Umgestaltung im Grundsatz
kreiszylinderférmiger Rohrverteiler lasst sich aus dem dafiir mafgeblichen

Endprodukt nicht entnehmen.
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3. Die europaische Patentschrift 1 108 190 gab dem Fachmann auch fir
sich allein betrachtet weder Anlass noch Anregung, den Gegenstand von Pa-

tentanspruch 1 aufzufinden.

a) Dagegen spricht bereits, dass der Erfinder des Gegenstands der eu-
ropaischen Patentschrift 1 108 190 diesen Schritt selbst nicht vollzogen hat,
sondern einer Gestaltung des Grundrohrs verhaftet geblieben ist, bei der sich
einzelne Abflachungen bzw. domartige Erweiterungen mit rohrférmigen Zwi-
schenabschnitten abwechseln. Dadurch erhalt das Rohr ein aul3erliches Profil,
welches das Streitpatent als eine fur den Heizungsbau unhandliche und unge-
wohnliche Form bezeichnet (Beschreibung Tz. 6). Das Gewicht dieses Argu-
ments wird zwar dadurch gemindert, dass es bei der Prifung des Naheliegens
um den unbefangenen Blick des neutralen Fachmanns geht und nicht um den-
jenigen des dortigen Erfinders, dessen Blick méglicherweise durch die von ihm
selbst gefundene L&sung verengt war, fur die, wie der gerichtliche Sachver-
standige vermutet, ein spezielles betriebliches Herstellungswissen (Innenhoch-
druckverfahren) des Erfinders auslésend gewesen sein kann. Deshalb streitet
der nicht unerhebliche Aufwand, der nach der Lehre dieser Schrift zur Gestal-
tung der Anschlussstellen getrieben werden muss, nicht dafiir, dass es im Blick-
feld des Fachmanns lag, das Rohrprofil so umzugestalten, dass damit an belie-
biger Stelle und in beliebiger Zahl die benétigten Anschlussstellen in einfacher

Weise geschaffen werden kénnen.

Dagegen, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 dem Fachmann
durch die europaische Patentschrift 1 108 190 nahegelegt war, spricht des Wei-
teren, dass die Schrift die Ausfihrung mit abgeflachter bleibender Verformung
der Bereiche fir die Anschlussstellen (Abzweigungen) vom Hauptrohr nur

knapp und beilaufig erwahnt, um sich sogleich einer Ausgestaltung zuzuwen-
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den, die in spezieller Art dadurch hergestellt werden soll, dass das gréfiere
Rohr nicht abgeflacht, sondern im Bereich der Anschlussstelle, also partiell Gber
seine Langserstreckung, erweitert wird. Die damit erzielte domartige Erweite-
rung des Querschnitts des bzw. der betreffenden, fir eine Abzweigung vorge-
sehenen Bereichs bzw. Bereiche des Rohres (Sp. 2 Z. 53 ff. ibergreifend) wird
als ein wesentliches neues Merkmal des Gegenstands der Erfindung bezeich-
net. Daneben verblasst die Variante der sonstigen, im Ubrigen auch nicht naher
definierten Abflachung. Diese wird auch dadurch weiter in den Hintergrund ge-
drangt, dass das fur schépferische Impulse wichtige figlirliche Anschauungsma-
terial der Schrift sich im Wesentlichen nur mit der Ausgestaltung durch domarti-
ge Erweiterungen befasst. Dementsprechend wird die Querschnittserweiterung
nach der Lehre der Entgegenhaltung dazu genutzt, eine radial gerichtete Off-
nung mit einer zum Inneren des Rohres hin gerichteten Aushalsung zu schaffen
(vgl. Patentanspruch 1 und Figur 3b). Eine Anregung, auf die domartige Erwei-

terung zu verzichten, bietet die Schrift damit nicht.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO in Verbin-

dung mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG).

Meier-Beck Muhlens Groning

Grabinski Bacher

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 29.10.2008 - 1 Ni 32/07 -
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