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betreffend das deutsche Patent 197 46 153

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 28. Januar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schwendy, des Richters Dipl.-Ing. Obermayer, der Richterin Schuster
sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 197 46 153 wird im folgenden Umfang
fur nichtig erklart:

- Anspriche 1 bis 3

- Anspruch 9, soweit er unmittelbar auf einen der Anspri-
che 1 bis 3 zurlickbezogen ist,

- Anspruch 10, soweit er Gber Anspruch 9 auf einen der An-
spruche 1 bis 3 zurtickbezogen ist

- Anspruch 11, soweit er Uber Anspruch 9 oder 10 auf einen
der Anspriche 1 bis 3 zurtickbezogen ist.

Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt 1/3, die Beklagte 2/3 der Kosten des
Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120% des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 18. Oktober 1997 angemeldeten
deutschen Patents 197 46 153 (Streitpatent), das einen Wasserzahler betrifft und

11 Patentanspriiche umfasst. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

Wasserzahler (1), bestehend aus einem Zahlergehause (2) und
einem darin untergebrachten Messwerk (4) mit durch eine
Sichtscheibe (8) ablesbaren Anzeigemitteln (6), wobei dem
Zahlergehduse (2) eine individuelle, geratespezifische Kenn-
zeichnung (28) zugeordnet ist, gekennzeichnet durch ein die
Kennzeichnung (28) tragendes, urspringlich separates, unlos-
bar bzw. gegen ein nachtragliches unbeabsichtigtes Entfernen
gesichert von aul3en am fertig montierten Wasserzahler (1)
Uber eine schnappbare Formschlussverbindung befestigtes

Kennzeichnungsteil (30).

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zuriickbezogenen Pa-
tentanspriiche 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit, verfolgt die Klagerin das Ziel, das Streitpatent fur nichtig zu erkla-
ren. Zur Begrindung bezieht sie sich auf einen Wasserzahler der
Fa. Schlumberger aus dem Jahr 1995 und einen Heizkostenverteiler bi-mess K 87
der Fa. Kalorimeta aus dem Jahr 1987, durch die der Gegenstand des Streitpa-

tents nahegelegt sei. Sie beruft sich auf folgende Druckschriften und Unterlagen:

- DE 732 7662 U (Anlage K1)
- Zeichnung eines Wasserzahlers der Fa. Wehrle aus dem Jahr 1996
(Anlage K2)



- Beschreibung des Heizkostenverteilers bi-mess K87 der
Fa. Kalorimeta (Anlage K3)

- DE 36 08 191 C1 (Anlage K4)

Die Beklagte nennt noch folgende Druckschrift:

Lueger; Lexikon der Technik, Bd. 1, Seiten 136, 137 (B1)

In der Patentbeschreibung sind zum Stand der Technik folgende Druckschriften

genannt:

(1) DE-AS 2 239 909
(2) DE-GM 72 03 114

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 197 46 153 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet die Vorveroffentlichung der Zeichnung K2. Im Ubrigen halt sie das

Streitpatent fur bestandsfahig.
Entscheidungsgrinde
Die zulassige Klage, mit der der in § 22 Abs 2 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorgese-

hene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist

teilweise begrindet.



1. Das Streitpatent betrifft einen Wasserzahler, auch Wasseruhr genannt. Nach
der Patentbeschreibung muss jeder Zahler als Abnahme-Messgerat zur Ermittlung
von verbrauchsabhéangigen Kosten eine individuelle, ihm eindeutig zugeordnete
Kennzeichnung aufweisen, die in der Regel zumindest aus einer bestimmten Zah-
len- und/oder Buchstabenkombination besteht. Diese Kennzeichnung misse an
dem Zahler gegen Falschung und Entfernung sicher angebracht sein. Hierzu sei
es ublich, die Kennzeichnung vor der Montage der Einzelteile des Wasserzahlers
auf dem Ringbund eines Schraubrings einzupragen oder zu gravieren. Nach der
Montage und der Eichung des Messwerks misse vom Hersteller zu jedem Was-
serzahler bzw zu dem jeweils eingebauten Messwerk ein Prufprotokoll erstellt wer-
den, um die ordnungsgemafe Funktion und Genauigkeit des Zahlers nachweisen
zu kénnen. In der Praxis wirden die Kennzeichnungen jedoch nicht vom Hersteller
ausgewahlt, sondern von dem jeweiligen Abnehmer, z.B. einem Wasserversor-
gungsunternehmen, vorgegeben. Deshalb kénnten erst bei Vorlage von konkreten
Bestellungen die "Wunsch-Kennzeichnungen" aufgebracht und anschliel3end erst
der Zahler montiert und geeicht werden. Im Stand der Technik seien bislang nur
Zahler bekannt, bei denen eine Kennzeichnung schon vor, bzw wéahrend der Her-

stellung oder dem Zusammenbau des Zahlers erfolge.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, einen
Wasserzahler der genannten Art so zu verbessern, dass der gesamte Ablauf der
Herstellung bzw Montage einschlie3lich Eichen und Erstellung der geforderten

Prifprotokolle wirtschaftlicher durchfiihrbar ist.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemal einen

a) Wasserzahler (1), bestehend aus

b) einem Zahlergehduse (2) und

c) einem darin untergebrachten Messwerk (4) mit
d) durch eine Sichtscheibe (8) ablesbaren

e) Anzeigemitteln (6), wobei



f)  dem Zahlergehduse (2) eine individuelle, geratespezifi-
sche Kennzeichnung (28) zugeordnet ist,
gekennzeichnet durch

g) ein Kennzeichnungsteil (30), das

h) die Kennzeichnung (28) tragt,

)] ursprunglich separat war und

)] unlésbar bzw. gegen ein nachtragliches unbeabsichtigtes
Entfernen gesichert von auf3en am fertig montierten Was-
serzahler (1) Uber eine schnappbare Formschlussverbin-

dung befestigt ist.

4. Der Patentanspruch 1 ist nicht rechtsbestandig. Ihm steht der von der Klagerin
geltend gemachte Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit entgegen. Die
Neuheit seines Gegenstands mag zwar gegeben sein; er beruht jedoch nicht auf
erfinderischer Téatigkeit, weil er sich fur den Fachmann in naheliegender Weise

aus dem Stand der Technik ergab.

Der hier zu beriicksichtigende Fachmann ist ein Maschinenbauingenieur mit Hoch-
schulabschluss, der Uber mehrjahrige Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwick-

lung von Wasserzahlern verfugt.

Die in der Patentbeschreibung genannte DE-AS 2 239 909, im folgenden Druck-
schrift (1), zeigt einen Wasserzahler mit einem Zahlergehause 1 und einem darin
untergebrachten Messwerk 3, das durch eine Sichtscheibe 10 ablesbare Anzeige-
mittel 16 aufweist (Merkmale a, b, c, d, €). Dem Zéahlergehause ist eine individuelle
geratespezifische Kennzeichnung zugeordnet, die von einem Kennzeichnungsteil
(Kunststoffscheibe 18) getragen wird (Merkmale f, g, h). In der Beschreibung (Sp 2
Z 3 - 13) ist im Zusammenhang mit der Schilderung des Standes der Technik an-
gegeben, dass ein Kennzeichnungsteil (Typenschild) mit der Kennzeichnung auch
aulBen am Gehause oder am Zahlerkopf durch Vernieten, Verschrauben oder der-
gleichen befestigt werden kann. In diesem Fall wird das urspringlich separate

Kennzeichnungsteil nachtraglich von aul3en am fertig montierten Wasserzahler



angebracht und ist unldésbar bzw. gegen ein nachtragliches unbeabsichtigtes Ent-

fernen gesichert befestigt (Merkmal i und Teilmerkmal j).

Das Anbringen des Kennzeichnungsteils durch Verschrauben oder Nieten hat den
Nachteil, dass es relativ aufwendig ist (Druckschrift (1) Sp 2 Z 3 - 9). Der Fach-
mann sucht daher nach anderen Befestigungsmaoglichkeiten. Dabei verfolgt er je-
doch den in Druckschrift (1) vorgeschlagenen Weg nicht weiter, das Kennzeich-
nungsteil unterhalb der Sichtscheibe und damit innerhalb des Zahlergehauses an-
zubringen, denn damit wirde er den Vorteil aufgeben, das Kennzeichnungsteil
nachtraglich am fertig montierten Wasserzahler befestigen zu kénnen, was eine
flexible Fertigung der Wasserzahler auf Vorrat erlaubt. Als schnelle und einfache
Maoglichkeit der Verbindung von zwei Bauteilen bietet sich fir den Fachmann auf
Grund seines Fachwissens eine schnappbare Formschlussverbindung an. Damit

gelangt er in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruches 1.

5. Auch der Gegenstand des auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Patentan-

spruches 2 beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Bei dem aus Druckschrift (1) bekannten Wasserzahler wird die Sichtscheibe 10
mittels eines Schraubrings 9 druckdicht gegen einen eine Gehéausedffnung um-
schlieBenden Dichtrand (Gehausestirnflache 8) des Zahlergehauses verspannt.
Zwischen der Sichtscheibe und einem umlaufenden, eine Sichtéffnung umschlie-
Renden, flanschartigen Ringkragen des Schraubrings ist ein Ring angeordnet
(Fig 1, ohne Bezugszeichen), der den vom Schraubring ausgetbten Druck auf die

Sichtscheibe Ubertragt und daher als Druckring wirkt.

Der Patentanspruch 2 fugt dem Gegenstand des Patentanspruches 1 somit ledig-
lich aus Druckschrift (1) bekannte Merkmale hinzu. Der Gegenstand des Patentan-
spruches 2 ergibt sich fir den Fachmann daher ebenfalls in naheliegender Weise

aus dem Stand der Technik.



6. Der Gegenstand des auf den Patentanspruch 2 riickbezogenen Patentanspru-

ches 3 beruht ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Patentanspruch 3 fligt dem nicht patentfahigen Gegenstand des Patentan-
spruches 2 lediglich das Merkmal hinzu, dass das Kennzeichnungsteil an dem

Schraubring befestigt ist.

Zur Befestigung des Kennzeichnungsteils von aul3en am fertig montierten Wasser-
zahler kommen nur das Zahlergehause und der Schraubring in Frage. Es steht im
Belieben des Fachmanns, fir welche der beiden Mdglichkeiten er sich entschei-
det. Die Befestigung des Kennzeichnungsteils am Schraubring ist fir den Fach-

mann daher ohne weiteres maglich.

7. Der Gegenstand des Patentanspruches 4 ist neu, denn keine der bekannt ge-
wordenen Druckschriften zeigt einen Wasserzéhler mit allen Merkmalen des Pa-

tentanspruchs 4.

Von dem aus Druckschrift (1) bekannten Wasserzahler unterscheidet sich der
Wasserzahler nach Patentanspruch 4 durch die Befestigung des Kennzeichnungs-
teils mittels einer schnappbaren Formschlussverbindung.

Die in der Patentbeschreibung genannte DE-GM 7203114, im folgenden Druck-
schrift (2), betrifft einen Wasserzahler mit einem Zahlergehéuse 1 und einem darin
untergebrachten Messwerk (in den Figuren nicht dargestellt), das durch eine
Sichtscheibe 6 ablesbare Anzeigemittel 18 aufweist. Dem Zahlergehause ist eine
geratespezifische, individuelle Kennzeichnung zugeordnet, die von einem Kenn-
zeichnungsteil (Datentrager 11, 15, 19) getragen wird. Das Kennzeichnungsteil
war ursprunglich (vor dem Zusammenbau des Wasserzahlers) separat und ist un-
l6sbar bzw. gegen ein nachtragliches unbeabsichtigtes Entfernen gesichert entwe-
der innen unter der Sichtscheibe im Wasserzahler (Fig 1, 2) oder aul3en auf der
Sichtscheibe (Fig 3, 4) befestigt. Bei der Befestigung aul3en auf der Sichtscheibe
wird der Datentrager 19 vom Rand des Verschlussrings 2 an die Sichtscheibe an-



gepresst. Eine schnappbare Formschlussverbindung ist nicht vorgesehen. Aul3er-
dem kann das Kennzeichnungsteil auch bei Anordnung oberhalb der Sichtscheibe
entsprechend der Ausfihrungsform nach den Figuren 3 und 4 nur gleichzeitig mit
der Montage der Sichtscheibe, also wahrend des Zusammenbaus des Wasser-

zahlers, befestigt werden.

Die Druckschrift (K1) betrifft eine Sichtscheibe (durchsichtiger Deckel 20) fur
Oberteile von Wasserzéhlern. Bei der Montage wird der Deckel 20 mit Druck in
das Oberteil 14 der Wasseruhr eingeftihrt, bis an der Sichtscheibe angebrachte
Haken 28 mit ihren Vorspringen in eine Nut des Oberteils greifen. Der Deckel
kann dann nicht wieder herausgezogen werden. Aus der Zeichnung ist zu entneh-
men, dass es sich bei der Verbindung von Oberteil und Deckel um eine schnapp-
bare Formschlussverbindung handelt. Eine Kennzeichnung des Wasserzahlers
wird in (K1) nicht angesprochen. Es ist daher auch kein Kennzeichnungsteil vor-
handen.

Die Klagerin hat fur die bestrittene Vorveroffentlichung der Druckschrift (K2) kei-
nen Beweis angetreten. Im Ubrigen lasst die Druckschrift (K2) nichts erkennen,
was der Patentfahigkeit des Gegenstandes des Patentanspruches 4 entgegenste-
hen koénnte.

Die Druckschrift (K3) betrifft einen Heizkostenverteiler mit einem Kennzeichnungs-
teil (Barcode-Clip), der ein Kennzeichen (Barcode) zur digitalen und visuellen Ska-
lenidentifizierung tragt. AufRerdem sind in der Zeichnung Arretierungen fur den
Barcode-Clip zu erkennen. Der Barcode-Clip kann offensichtlich auf den fertigen
Heizkostenverteiler aufgesteckt werden. Es ist jedoch nicht festzustellen, ob es
sich dabei um eine schnappbare Formschlussverbindung handelt. Ein Wasserzah-
ler ist aus (K3) nicht entnehmbar.

Die Druckschrift (K4) zeigt einen Wasserzahler mit einem Zahlergehause 1, einem
Messwerk 4, Anzeigemitteln 8 und einer Sichtscheibe 9. Ein Kennzeichnungsteil
wird nicht beschrieben.
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Zu dem von der Klagerin schriftsatzlich erwahnten Wasserzahler der
Firma Schlumberger aus dem Jahre 1995 liegen keine Unterlagen vor. Die Klage-
rin hat den Wasserzéhler nicht - wie vorher angekindigt - in der mundlichen Ver-

handlung vorgelegt.

Aus den von der Beklagten genannten Seiten des Lexikons (B1) ist unter den
Stichwortern "formschlissig” und "Formschlussverbindung" zu entnehmen, dass
bei Uberschreitung der Ubertragbaren Kraft eine formschliissige Verbindung zer-
stort wird und eine Bewegung der verbundenen Teile in Schlussrichtung nur unter

Zerstorung der Form moglich ist. Ein Wasserzahler wird in (B1) nicht beschrieben.

8. Der Gegenstand des Patentanspruches 4 beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Keine der Druckschriften gibt dem Fachmann einen Hinweis auf konkrete Merkma-
le zur Befestigung des Kennzeichnungsteils mit Hilfe einer schnappbaren Form-
schlussverbindung. Auch unter Berlcksichtigung seines Fachwissens und Fach-
kénnens gelangt er daher nur durch erfinderische Tatigkeit dazu, das Kennzeich-
nungsteil ringférmig auszugestalten und an dem Ringkragen des Schraubrings zu
befestigen.

Lediglich aus Druckschrift (K1) ist eine schnappbare Formschlussverbindung zu
entnehmen. Diese dient aber nicht zur Befestigung eines Kennzeichnungsteils,
sondern zum Einsetzen der Sichtscheibe in das Zahlergehause wéhrend der Mon-
tage des Wasserzahlers. Ein Schraubring mit einem Ringkragen zur Befestigung
der Sichtscheibe ist bei dem Wasserzahler nach (K1) somit nicht notwendig und
auch nicht vorgesehen. Daher kann die Druckschrift (K1) auch keinen Hinweis auf
die Befestigung eines Kennzeichnungsteils an einem Ringkragen eines Schraub-

rings geben.
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Die Druckschrift (2) zeigt zwar in Figur 3 ein ringférmiges Kennzeichnungsteil, das
jedoch auf der Sichtscheibe aufliegt und durch den Ringkragen des Schraubrings
gegen die Sichtscheibe gedrickt wird. Hinweise auf die Befestigung des ringférmi-

gen Kennzeichnungsteils an dem Ringkragen sind aus (2) nicht zu entnehmen.

Die weiteren Wasserzahler betreffenden Druckschriften zeigen weder ein ringfor-
miges Kennzeichnungsteil noch eine schnappbare Formschlussverbindung zur
Befestigung eines Kennzeichnungsteils an einem Ringkragen. Sie kénnen daher

den Fachmann nicht zum Gegenstand des Patentanspruches 4 fiihren.

Die einen Heizkostenverteiler betreffende Druckschrift (K3) liegt vom Fachgebiet
der Wasserzahler weiter ab. Der in (K3) beschriebene Heizkostenverteiler weist
zwar ein Kennzeichnungsteil in Form eines rechteckformigen Clips auf. Hinweise
auf die Befestigung eines ringférmigen Kennzeichnungsteils an einem Ringkragen

eines Schraubrings kann (K3) jedoch nicht geben.

9. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 5 ist neu und beruht auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

Patentanspruch 5 beschreibt - insoweit inhaltsgleich mit Anspruch 4 - ebenfalls die
die Patentfahigkeit begrindende ringférmige Ausbildung des Kennzeichnungsteils
zur Befestigung an dem Ringkragen des Schraubrings und enthélt dariber hinaus
weitergehende Merkmale: Er ist durch den Stand der Technik daher erst recht

nicht nahegelegt, sondern eigenstandig schutzfahig.

10. Die weiteren Patentanspriiche werden, soweit sie auf Anspruch 4 oder 5 un-
mittelbar oder mittelbar zurlickbezogen sind, von diesem mitgetragen. Soweit dies
nicht der Fall ist, erleiden die hingegen das Schicksal der Anspriiche 1 bis 3, well

sie nichts eigenstandig Erfinderisches hergeben.
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11. So fallen die sich durch die direkte Rickbeziehung auf die Patentanspriiche 1
bis 3 ergebenden Gegenstadnde des Patentanspruchs 9, weil die einsttickige Aus-
bildung des Kennzeichnungsteils aus Kunststoff eine rein handwerkliche Maf3nah-

me darstellt, die im Belieben des Fachmanns steht.

12. Auch die in den Patentansprichen 10 und 11 angegebenen zusatzlichen
Merkmale kénnen die erfinderische Téatigkeit nicht begriinden. Fir den Fachmann
ist es selbstverstandlich, die Kennzeichnung auf der Sichtflache des Kennzeich-
nungsteils anzuordnen. Ein in seiner Verschlusslage das ringférmige Kennzeich-
nungsteil vollstandig Uberdeckender Klappdeckel ist aus Druckschrift (2) (Fig 3)
bekannt.

13. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm
§ 709 ZPO. Die Aufteilung der Kosten ergibt sich daraus, dass das Patent durch
die vorliegende Entscheidung einen wesentlichen Teil seines auf Grund des allge-

mein formulierten Patentanspruchs 1 breiten Umfangs verloren hat.

Dr. Schwendy = Obermayer Schuster Dr. Hartung Dr. Zehendner
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