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Maverkasten II
a) Zur Frage der erfinderischen Tatigkeit.

b) Eine Anfechtung der Entscheidung, durch die das
Bundespatentgericht einen Parteiwechsel auf der
Kladgerseite als eine sachdienliche Klageanderung
angesehen hat, findet nicht statt, und zwar auch
nicht zusammen mit der in der Hauptsache ergangenen
Entscheidung.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf
die mindliche Verhandlung vom 20. Januar 1987 durch den
Vorsitzenden Richter DOr. Bruchhausen und die Richter
BrodeBer, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt
und Dr. BroB

for Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom

9. Mai 1984 wird auf Kosten der

Beklagten zurickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des am
5. Februar 1979 angemeldeten und am 17. Dezember 1981
erteilten deutschen Patents 2 904 320 (Streitpatents),
das einen Mauerkasten betrifft, der zum AnschluB an. den
Liftungskanal einer Dunstabzugshaube bestimmt ist. Die

Patentanspriche lauten:

“1. Maverkasten zum AnschluB8 an das Ende eines
flachen Liftungskanals einer Dunstabzugshaube
mit einem LUftungsgitter und einem damit verbind-
baren Ubergangsstick, welches als ein Rickstau-
gehduse ausgebildet ist und in seinem Innenraum
eine lediglich zur Wetterseite hin 6ffnende,
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zur Bauwerkseite hin schlieBende Rickschlag-
klappe aufweist, in deren Bereich das Ubergangs-
stick einen nach innen vorspringenden Anschlag
aufweist, bis zu dem das nachstfolgende Rohr-
stick in das Ubergangsstick teleskopartig ein-
schiebbar ist, dadurch gekenn-
Zeichnet b daB die Querschnittsform des
Ubergangsstickes (12) der Querschnittsform des
Liftungskanals (14) in jeder Querschnittsebene
geometrisch ahnlich ist und das Ende des Liftungs-
kanals in das (Ubergangsstick einschiebbar ist.

2. Mauverkasten nach Anspruch 1, d a d ur c h
gekennzeilichnet ,b6 daB er zwischen
seinem Ubergangsstick (12) und dem Ende des
Loftungskanals (14) ein mit letzterem in GroBe
und Form der Querschnittsflédche Ubereinstimmendes
Teleskopstick (20) und ein WandanschluBstick (21) auf-
weist, von denen letzteres mit einer muffenartigen,
einwdrts gerichteten Abkropfung (22) in das Tele-
skopstiuck (20) eingreift und dort mit diesem
durch ein Klebemittel verbunden ist.

3. Mauverkasten nach Anspruch 2 d a d ur c h
gekennzeichnet , daB die lichte
Querschnittsflache der Abkrépfung (22) nur gering-
figig kleiner als die lichte Querschnittsflache
des am anderen Ende (21') des WandanschluBstickes
(21) in dieses einschiebbaren Endes des Liftungs-
kanals (14) ist."

Die nachstehend abgebildete Figur 1 der Patentzeichnung

stellt in perspektivischer Draufsicht einen an das Ende eines



flachen LUftungskanals (14) angeschlossenen Mauerkasten

mit einem Ubergangsstick (12) dar:
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Fig.l L

Die Klagerin hat - gestitzt auf eine Reihe vorver-
offentlichter Druckschriften - geltend gemacht, der Gegen-
stand des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit, und die Nichtigerklarung des Streitpatents
beantragt.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten und haben

beantragt, die Klage abzuweisen.



Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent fir

nichtig erklart,.

Mit der Berufung beantragen die Beklagten, unter
Abadnderung des patentgerichtlichen Urteils die Nichtig-

keitsklage abzuweisen.

Die Kl&gerin beantragt die Zurickweisung der Berufung.

Professor Dr.-Ing. G. E@®, Inhaber des Lehrstuhls
fir Technische Thermodynamik der Fakultadt fir Maschinenbau
der Universitét Ko@l® (TH), hat als gerichtlicher
Sachverstandiger ein schriftliches Gutachten erstattet
und dieses in der mundlichen Verhandlung erl&utert und

erganzt.

Entscheidungsgrinde

Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

I. Das Bundespatentgericht hat den auf Seiten der
Klagerin vorgenommenen Parteiwechsel - urspringliche K1l4&-
gerin war die "NWllp & Co. Gesellschaft mit beschrénkter
Haftung, gesetzlich vertreten durch ihren Geschédftsfihrer
Hans-Joachim NEEl" - als eine nach § 264 ZP0 jederzeit
zulassige Berichtigung der Parteibezeichnung oder, sofern
es sich um eine Anderung in der Person der Klagepartei
gehandelt haben sollte, als eine nach § 263 ZP0O sach-
dienliche Klaged@nderung angesehen. Eine Anfechtung dieser
Entscheidung findet nicht statt, und zwar auch nicht
zusammen mit der in der Hauptsache ergangenen Entscheidung
(§ 268 ZPO).



II. Das Streitpatent betrifft einen zum AnschluB
an das Ende eines flachen LiUftungskanals einer Dunst-
abzugshaube bestimmten sogenannten "Mauerkasten"; dieser
besteht aus einem rechteckigen LiGftungsgitter, einem mit
diesem verbundenen, als Rickstaugehduse ausgebildeten
Ubergangsstick (12) und einer in dessen Innenraum angeord-
neten - sich zur Wetterseite hin 6ffnenden und zur Bauwerk-
seite hin schlieflenden - Ruckschlagklappe. Im Bereich
der Rickschlagklappe hat das Ubergangsstick einen nach
innen vorspringenden Anschlag, bis zu dem das AnschluB-

rohrstiock eingeschoben werden kann.

Die Streitpatentschrift schildert einen derart ausge-
bildeten Mauerkasten als bekannt. Dessen Ubergangsstick
habe an seinem dem Liftungsgitter zugewandten Ende einen
quadratischen und an seinem dem LUftungskanal zugewandten
Ende einen kreisrunden Querschnitt; in dieses Ende sei
ein zweites Ubergangsstick mit gleichfalls kreisférmigem
Querschnitt bis zu einem nach innen vorspringenden Anschlag
teleskopartig eingeschoben, das an seinem dem Mauerkasten
abgewandten Ende mehrere stufenférmig abgesetzte, sich
verkleinernde Kreisringquerschnitte aufweise; zum AnschlieBen
des Mauverkastens an den flachen LUftungskanal einer Dunst-
abzugshaube sei ein drittes Ubergangsstick erforderlich,
das an seinem einen Ende einen ebenfalls kreisrunden,
das stufenférmig abgesetzte Ende des zweiten Ubergangs-
stucks Ubergreifenden Querschnitt und an seinem anderen
Ende einen etwa dem Querschnitt des flachen Luftungskanals
entsprechenden Querschnitt aufweise; mit diesem Ende kdénne
das Ubergangsstick iber ein Kupplungsstiick an das Ende
des flachen Liftungskanals einer Dunstabzugshaube ange-

schlossen werden (vgl. die Anlagen E 19 und E 20 "Venair-

System™) .



Diesen vorbekannten Mauerkasten sieht die Streit-
patentschrift in mehrfacher Hinsicht als nachteilig an:
Zum einen erfordere er zum AnschluB an den LUftungskanal
mehrere Ubergangssticke und ein Kupplungsstick; zum anderen
sei an der Stelle, an der das dritte Ubergangsstuck das
Ende des zweiten Ubergangsstucks in Strémungsrichtung
Ubergreife, das "Ofenrohrprinzip" verletzt, so daB an
dieser Stelle Abluft austreten kénne. Des weiteren entstehe
durch die Verengung des Strdémungsquerschnitts eine Drossel-
stelle, die zusdtzliche Druckverluste zur Folge habe.
Ferner sei ein kreisrunder Kanalquerschnitt wegen seiner
Bauhdéhe optisch ungunstig. Endlich erfordere eine solche
Form einen gré6Beren Platzbedarf bei der Lagerung, dem

Transport und der Installation der Kanalsticke.

Die Streitpatentschrift bezeichnet es als das der
Erfindung zugrunde liegende technische Problem, einen
Maverkasten der vorbekannten Art so auszugestalten, dal
er mit einem geringeren Material- und Montageaufwand an
den Liftungskanal einer Dunstabzugshaube angeschlossen
werden kann, daB der LUftungskanal in seiner gesamten
Lange bindig auf einem Oberschrank aufliegt und der Aus-
tritt von Abluft sowie zusdtzliche Druckverluste im Bereich

der AnschluBstelle vermieden werden.

Zur Loésung dieses Problems schlagt Patentanspruch 1
des Streitpatents die Ausbildung eines zum AnschluBl an
den LiGftungskanal einer Dunstabzugshaube bestimmten

Mauerkastens mit folgenden Merkmalen vor:



(1) Der Mauerkasten besteht aus

(a) einem LUftungsgitter und
(b) einem damit verbundenen Ubergangsstick.

(2) Das Ubergangsstick ist als RiUckstaugehause

ausgebildet, das

(a) in seinem Innenraum eine sich zur Wetter-
seite hin 6ffnende und zur Bauwerkseite hin

schlieBende Ruckstauklappe und

(b) in deren Bereich einen nach innen vorsprin-
genden Anschlag zur Begrenzung des Vorschubs
des teleskopartig eingeschobenen flachen

Liftungskanals

aufweist.

(3) Die Querschnittsform des (flachen) Ubergangssticks
ist derjenigen des flachen Liuftungskanals in

jeder Querschnittsebene geometrisch &hnlich.

III. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erweist

sich nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme als nicht patent-
fahig. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob er am Anmelde-
tag des Streitpatents gegeniber dem zu bericksichtigenden
Stand der Technik neu im Sinne des § 2 PatG in der Fassung
des Gesetzes Uber internationale Patentibereinkommen vom

21. Juni 1976 (jetzt § 3 PatG 1981) war. Der mit dem Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 erzielte technische Fortschritt,
der fir die Beurteilung der erfinderischen Té&tigkeit von



Bedeutung sein kénnte, kann zugunsten der Beklagten unter-
stellt werden. Die Lehre des Patentanspruchs 1 beruht
jedoch nach der Uberzeugung des Senats nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit; vielmehr ergibt sie sich fir

den Fachmann mit der Qualifikation eines Ingenieurs mit
Fachhochschulbildung, der Uber Kenntnisse und Erfahrungen
in der Strémungstechnik verfugt und zugleich mit den
Problemen der Einbaukichentechnik vertraut ist, in nahe-
liegender Weise aus dem Stand der Technik. FiUr einen solchen
Fachmann war der Ldésungsvorschlag des Patentanspruchs 1
des Streitpatents auf der Grundlage seines allgemeinen
Fachwissens- und -kénnens durch den Stand der Technik
nahegelegt. In der Beurteilung dieser Frage folgt der
Senat im Ergebnis der Auffassung des Bundespatentgerichts
und den Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sach-
verstandigen. Entgegen der Ansicht der Beklagten kann

als Fachmann hier nicht ein Mdbelschreiner angesehen werden,
Bei der Entwicklung und Konstruktion der Erzeugnisse,

wie sie das Streitpatent unter Schutz stellt, sind nach
den Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachver-
stdndigen in der einschldgigen Industrie Ingenieure tatig,
die sich erfahrungsgemall bei den Einbauern von Kichen

nach den gewinschten Anforderungen und den Einbauweisen

erkundigen.

B PN



Aus den Unterlagen des im Jahre 1974 bekanntgemachten

deutschen Gebrauchsmusters 7 048 151, dessen Zeichnung

nachstehend wiedergegeben ist,
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war bereits ein rechteckiger (oder quadratischer) Maver-
kasten zum AnschluB an den Abluftkanal einer Dunstabzugs-
haube bekannt, der aus einem - ebenfalls rechteckigen
(oder quadratischen) - Luftungsgitter (b) und einem damit

als Ruckstaugehduse ausgebildeten kasten-
in dessen Innenraum

verbundenen,
féormigen Ruckstaugehduse besteht,
sich eine bewegliche Ruckstauklappe (d) befindet, die

sich zur Wetterseite hin 6ffnet und zur Bauwerkseite hin

schlieBt. An das Rickstaugehadause schlieBBt sich ein kreis-



runder AnschluBstutzen an, der mit dem Geh8use des Mauer-
kastens fest verbunden ist und mit ihm eine Einheit bildet.
Auf diesen Stutzen ist der von der Dunstabzugshaube kommende
- ebenfalls kreisrunde - Abluftkanal (a) teleskopartig
aufgeschoben (vgl. Seite 3 Abs. 1 Satz 2 der Gebrauchs-
musterunterlagen). Die kreisrunde Querschnittsform des
rohrférmigen Anschluflstutzens und die des kreisrunden
Abluftkanals sind in jeder Querschnittsebene geometrisch
dhnlich, d.h. sie sind dergestalt einander angepafBit, dafB
AnschluBBstutzen und Abluftkanal teleskopartig ineinander-
oder aufeinandergeschoben werden kdnnen. Die Streitpatent-
schrift bezeichnet einen kreisrunden Kanalgquerschnitt

als strémungs- und herstellungstechnisch ginstig, wegen
seiner Bauhdhe dagegen als optisch ungunstig (Spalte 2
Zeilen 47 bis 49).

Abweichend von dem Mauerkasten nach der Lehre des
Streitpatents, dessen Ubergangsstick zum AnschluB an das
Ende eines flachen Abluftkanals mit einem rechteckigen,
elliptischen oder ovalen Querschnitt (Spalte 2 Zeilen 55/56
der Streitpatentschrift)ebenfalls flach ausgebildet ist,
hat der vorbekannte Mauverkasten, der an das Ende eines
kreisrunden Abluftkanals angeschlossen werden soll, ein
kreisrundes Ubergangsstick. DaB der Abluftkanal - wie
beim Gegenstand des Streitpatents - in das AnschluBstick
eingeschoben wird, ist in den Gebrauchsmusterunterlagen
nicht offenbart. Ein solches Einschieben eines Rohrsticks
in ein luftstromabwirts gelegenes weiteres Rohrstick ist
indessen eine dem Strémungstechniker altbekannte MaBnahme
zur Minimierung von Druckverlusten und Leckagen an den
AnschluBstellen, wie der gerichtliche Sachversténdige



Uberzeugend dargelegt hat. In dieser Beziehung machen

die Beklagten selbst nicht geltend, daB dem Vorschlag

des Streitpatents, den Abluftkanal, statt ihn auf das
AnschluBstick aufzuschieben, in dieses einzuschieben,

eine erfinderische Bedeutung zukomme. Dasselbe gilt von
der MaBnahme, im Innern des Ubergangssticks einen Anschlag
zur Vorschubbegrenzung fur das flache Rohrstick vorzusehen.

Der weitere Vorschlag des Streitpatents, das AnschluB-
stick des Mauerkastens flach auszubilden, so daB ein flacher
Abluftkanal - sei er nun rechteckig, ellipsenférmig oder
oval - ohne Zwischenschaltung eines zusatzlichen, von
einer runden in eine flache Form Ubergehenden Ubergangs-
sticks, wie es beispielsweise aus dem vorverdffentlichten
Prospekt der Firma RWER bekannt war, teleskopartig unmittel-
bar in das AnschluBstick des Mauerkastens eingeschoben
werden kann, beruhte ebenfalls nicht auf einer als erfin-
derisch zu bewertenden Tatigkeit. Vielmehr lag eine solche
MaBnahme fir einen Fachmann, wenn er - wie hier - eine
Vereinfachung des Anschlusses eines flachen Abluftkanals
an einen Maverkasten anstrebte, im Rahmen seines durch-
schnittlichen fachlichen Kdnnens. Eine dahingehende Anre-
gung konnte er dem in den Unterlagen des deutschen Gebrauchs-
musters 7 048 151 dargestellten und beschriebenen Mauer-
kasten entnehmen, bei dem der kreisrunde Abluftkanal un-
mittelbar auf den ebenfalls kreisrunden und damit in seinem
Querschnitt geometrisch &hnlichen AnschluBstutzen aufge-
schoben ist. Von dieser Gestaltung des Kanalanschlusses
bedurfte es praktisch nur einer geometrischen Anpassung
des kreisrunden AnschluBstutzens an die Querschnittsform
eines darin einzuschiebenden flachen Abluftkanals, um



zum Gegenstand des Streitpatents zu kommen. Der gericht-
liche Sachverstandige hat hierzu Uberzeugend ausgefihrt,
daB es sich insowelt um eine naheliegende konstruktiv-
handwerkliche MaBnahme handele, die dem Durchschnitts-
fachmann keine besondere technische Leistung abverlange.
Diese Beurteilung Uberzeugt um so mehr, wenn man beruck-
sichtigt, daB ein flacher Abluftkanal auch eine ovale
Querschnittsform haben kann, die sich von einem kreis-
runden Querschnitt nur graduell und durch eine geringere
Bauhohe unterscheidet. Der Gedanke aber, ein kreisrundes
AnschluBstick oval auszubilden, um es teleskopartig mit
einem ovalformigen Abluftkanal verbinden zu kdénnen, war
dem Fachmann bei Betrachtung des in den Unterlagen des
deutschen Gebrauchsmusters 7 048 151 zeichnerisch darge-
stellten Abluftkanalanschlusses nahegelegt. Er verlangte

kein Oberdurchschnittliches Kdnnen.

Soweit das Streitpatent daruber hinaus vorschlagt,
auBer dem eigentlichen AnschluBstick auch den Uibrigen
Teil des Mauerkastens insgesamt in jeder Querschnitts-
ebene dem flachen Querschnitt des Abluftkanals geometrisch
dhnlich auszubilden, mag eine solche Gestaltung fertigungs-
technische Vorteile haben; fir die angestrebte Problem-
lésung ist dieses Teilmerkmal jedoch ohne wesentliche
Bedeutung. Wie der gerichtliche Sachverstédndige iiberzeu-
gend ausgefuihrt hat, kommt es fUr eine strdémungstechnisch
ginstige Gestaltung des Mauverkastens nur darauf an, daB
dieser sich im Bereich hinter dem flachen Kanalanschluf
nicht zu abrupt 6ffnet, weil andernfalls unerwinschte
Druckverluste entstehen, sowie darauf, daB sich in dem
Maverkasten mdglichst keine sogenannten "Totwassergebiete"
befinden, in denen sich die in der Abluft mitgefihrten



"Briden" niederschlagen oder sonstwie absetzen kénnen.

Diese Problematik war dem Stromungstechniker vertraut.

Ihre Berucksichtigung erforderte keine dem Querschnitt

des Abluftkanals geometrisch 8hnliche Gestaltung des ganzen
Maverkastens,; dieser konnte ohne weiteres auch eine anders-
artige Gestaltung erfahren, ohne daB dadurch der im Vorder-
grund der Lehre des Streitpatents stehende direkte teleskop-
artige AnschluB des Abluftkanals an das AnschluBstick

des Maverkastens in Frage gestellt worden wére. Die im
Streitpatent vorgeschlagene dem Querschnitt des Abluftkanals
geometrisch &hnliche Gestaltung des Mauerkastens vermag
daher zu der Frage, ob die Lehre des Streitpatents auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, nichts beizutragen.

Der gerichtliche Sachverstandige hat die geometrische
Anpassung von Abluftkanal und Mauverkasten unter EinschluB
des AnschluBstutzens als eine insgesamt "elegante Ldésung”
bezeichnet. Er hat diese jedoch nicht als eine das Kdénnen
eines durchschnittlichen Ingenieurs Ubersteigende Leistung
bezeichnet. Die elegante Ausformung des Mauerkastens kann
deshalb nicht als auf erfinderischer Tadtigkeit beruhend

gewertet werden.

Es ist auch ohne Bedeutung, daB3 von dem mit zusdtz-
lichen Ubergangsstiicken und Rohrverbindern ausgestatteten
Flachkanalsystem der Firma R@ und von dem in der Streit-
patentschrift als offenkundig vorbenutzt geschilderten
komplizierten Venair-System keine Anregungen fir den
Léosungsvorschlag des Streitpatents ausgegangen sind. Denn
diese vorbekannten Systeme stehen dem Gegenstand des Streit-
patents ersichtlich ferner als der diesen nahelegende
AbluftkanalanschluB nach dem deutschen Gebrauchs-
muster 7 048 151.



Die demgegeniber von den Beklagten ins Feld gefihrten
Argumente, namlich der Umstand, daBl die Mitbewerber der
Beklagten lange Zeit hindurch keine der Lehre des Streit-
patents vergleichbare vorteilhafte Lésung gefunden hatten,
der mit dem patentierten Mauerkasten erzielte groBe Verkaufs-
erfolg und der sich aus der kostengunstigeren Herstellung
und einfacheren Handhabung des Mauerkastens ergebende
Fortschritt, sind nicht geeignet, eine andere Beurteilung

zu rechtfertigen.

Der gerichtliche Sachverstandige hat hierzu ausgefihrt,
bei der Frage, ob und unter welchen Umstanden sich die
Fachwelt veranlaBt sehe, ihre Produktion von bislang
bewahrten Artikeln auf einfacher zu handhabende und preis-
wertere Erzeugnisse umzustellen, handele es sich in erster
Linie um ein wirtschaftliches Problem, das weitgehend
mit der jeweiligen Lage auf dem einschldgigen Markt zusammen-
hange. Weite der Markt sich aus, dann konne es sich lohnen,
neuvartige Produkte zu entwickeln, die héheren Ansprichen
als bisher genigen. Eine derart gunstige Marktlage vor
ihren Mitbewerbern erkannt und dementsprechend eine "elegante
Losung auf den Markt gebracht zu haben, sei das eigentliche
Verdienst der Beklagten. Dieses beruhe auf einer klugen
kavufménnischen Entscheidung, nicht dagegen auf einer Uber
das konstruktiv-handwerkliche Kénnen des Durchschnitts-
fachmanns hinausgehenden Leistung. Die Umstellung von
kreisrunden Anschlussen des Mauerkastens auf flache
AnschluBstutzen sowie die Vermeidung von zusatzlichen
Ubergangsstiicken (Adaptern) durch einen unmittelbaren
AnschluB der flachen Abluftkandle an den Mauverkasten habe
der Fachmann mit ihm zur Verfigung stehenden handwerklichen
Mitteln bewaltigen kénnen. Der Senat tritt dieser Uber-



zeugenden Beurteilung bei. Sie erklart nicht nur den von
den Beklagten behaupteten groBen wirtschaftlichen Erfolg,
der mit dem Mauerkasten des Streitpatents erzielt worden
1st, sondern macht auch deutlich, daBB nicht technische
Schwierigkeiten, sondern allenfalls eine gewisse Zurick-
haltung des Marktes Ursache dafur waren, daBl die an sich
naheliegende Vereinfachung des Anschlusses von flachen
Abluftkanalen an Mauerkasten bis zur Anmeldung des Streit-

patents nicht realisiert worden ist.

Demzufolge hat der Patentanspruch 1 des Streitpatents

keinen Bestand.

Mit dem Hauptanspruch fallen auch die Unteranspruche 2
und 3 der Nichtigerklarung anheim. Deren Gegenstdnde mdgen
zwar vorteilhafte oder zweckméBige Ausgestaltungen der
Lehre des Patentanspruchs 1 zum Inhalt haben; ein eigen-
stidandiger erfinderischer Gehalt kommt ihnen jedoch nicht
zu. Das machen auch die Beklagten selbst nicht geltend.



IV. Die Berufung der Beklagten ist sonach mit der
Kostenfolge aus § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit
§ 97 Abs. 1 ZP0 zurickzuweisen.

Bruchhausen BrodeBer Maltzahn

Jestaedt Brof
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