BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
22. Méarz 2023

8 Ni 9/23 (EP)
(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2023:220323U8Ni9.23EP.0



betreffend das europaische Patent EP 2 945 856
(DE 50 2013 009 511)

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund
der mundlichen Verhandlung vom 22. Méarz 2023 durch die Vorsitzende
Richterin Grote-Bittner und die Richter Dipl.-Ing. Univ. Richter, Dipl.-Ing.
Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder, Dr. Meiser sowie die Richterin
Dipl.-Ing. Univ. Schenk

fir Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120

% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.
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Tatbestand

Mit der Nichtigkeitsklage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des europaischen
Patents 2 945 856, das auf die PCT-Anmeldung PCT/EP2013/077895 (offengelegt als
WO 2014/111231) zuriickgeht, am 23. Dezember 2013 unter Inanspruchnahme der Pri-
oritdt der deutschen Patentanmeldung 10 2013 100 543 vom 18. Januar 2013 ange-

meldet und dessen Erteilung am 21. Februar 2018 vero6ffentlicht worden ist. Das Streit-

patent mit der Bezeichnung ,Wasserfahrzeug mit redundantem Energiespeicher”, das
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 50 2013 009 511.8 gefihrt wird,

umfasst in der erteilten Fassung 8 Anspriiche mit dem unabhéangigen Patentanspruch

1 und auf diesen zumindest mittelbar riickbezogenen Anspriichen 2 bis 8.

Die Klagerin, die das Streitpatent im vollem Umfang angreift, macht die Nichtigkeits-

grinde der nichtausfihrbaren Offenbarung und mangelnden Patentfahigkeit geltend.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in der erteilten Fassung.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet mit hinzugefugter Merkmalsgliederung:

1.1

1.2
121
1.2.2
1.2.3

1.3

1.4

Wasserfahrzeug mit einem Rumpf (10), der aus einem Oberteil
(20) und einem Unterteil (30) zusammengesetzt ist[,]

wobei das Oberteil (20) mit zwei Steuergriffen (14) ausgeristet
ist,

die [Steuergriffe] beidseitig des Rumpfes (10) angeordnet sind
und an denen sich ein Benutzer festhalten kann,

wobei das Wasserfahrzeug mit an den Steuergriffen (14) ange-
brachten Bedienelementen steuerbar ist,

wobei der Rumpf (10) einen Strémungskanal (60) aufweist oder
dem Rumpf (10) ein Stromungskanal (60) zugeordnet ist,
wobei dem Stromungskanal (60) eine motorbetriebene Wasser-
Beschleunigungsanordnung, insbesondere ein Propeller (52)

zugeordnet ist,
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1.5 und wobei der Motor (50) an einen Energiespeicher (70) ange-
schlossen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 zwei Energiespeicher (70) im Rumpf (10) verbaut sind,

1.7 wobei die Energiespeicher (70) beidseitig der in Langsrichtung
des Rumpfes (10) verlaufenden Mittellangsebene angeordnet
sind,

1.8 dass zusatzlich zum Stromungskanal (60) ein wasserdurch-

strombarer Flutungsraum im Rumpf (10) angeordnet ist,
1.9 und dass die Energiespeicher (70) zumindest bereichsweise im
Flutungsraum angeordnet sind,
1.10 dass der Flutungsraum Uber Wasserdurchtrittséffnungen mit
der Umgebung in Verbindung steht,
1.10.1  wobei die Wasserdurchtrittséffnungen im Unterteil (30) ausge-
bildet sind
1.10.2 und im Bereich des Bugs (11) als Wassereintrittséffnungen (35)
1.10.3 und im Bereich des Hecks (12) als Wasseraustrittséffnungen

(33) ausgefihrt sind.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

Ihr Vorbringen zur mangelnden Ausfihrbarkeit des erteilten Patentanspruchs 1
stutzt die Klagerin auf ein Gutachten aus einem selbstandigen Beweis- und einst-
weiligen Verfugungsverfahren (Landgericht Dusseldorf, Az: 4b O 6/20, Anlage

NKO0O04) und macht hierzu u.a. geltend, das Streitpatent gebe dem Fachmann keine
Lehre an die Hand, wonach er das beanspruchte Wasserfahrzeug so ausbilden
kénne, dass es bestimmungsgemal im Wasser schwimmen kdnne. Hierzu fihrt die

Klagerin weiter aus.

Die Klagerin meint ferner, das Streitpatent nehme die Prioritat der deutschen Patent-

anmeldung 10 2013 100 543 vom 18. Januar 2013 nicht wirksam in Anspruch, da es an
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der erforderlichen Erfindungsidentitat fehle und zudem die deutsche Designanmeldung
40 2012 100 035-0002 (NKO015) entgegenstehe, da diese als ,erste Anmeldung” anzu-
sehen sei, deren Prioritat vorliegend von der internationalen Patentanmeldung hatte in
Anspruch genommen werden kénnen (unter Hinweis auf EuG vom 14. April 2021, T
579/19). Dementsprechend seien Stand der Technik und offenkundige Vorbenutzungen

bis 23. Dezember 2013 zu berlcksichtigen.

Nach Auffassung der Klagerin, die sie jeweils im Einzelnen naher begrundet, seien
die Gegenstande der Patentanspriiche 1 bis 8 gegentber einer Reihe von Druck-

schriften, u.a. gegeniber der

NKO15 Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts
zum Design 402012100035-0002

NKO016 Registerauszug des Deutschen Patent- und Markenamts
zum Design 402012100035-0004

NKO17 Beglaubigte Abschrift von EUIPO, RCD 002077206-0002
vom 15.10.2021, Seite 1 bis 7

NKO018 Beglaubigte Abschrift von EUIPO, RCD 002077206-0004
vom 15.10.2021, Seite 1 bis 7

NKO019 US 4341 177 A

NKO020 DE 10 2004 049 615 Al

NKO021 DE 21 2010 000 081 U1

NK022 US 6 421 204 B1

NKO023 US 2001/0042498 Al

NKO024 US 2722021 A

NKO025 US 2004/0242088 Al

sowie gegenuber den weiteren, mit Schriftsatz vom 17. Méarz 2023 eingereichten

Dokumenten

NKO040 Katalog ,SEA-DOO SEASCOOTER®
NKO041 Dokumenteigenschaften/Erstellungsdatum 19.10.2011 for
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Katalog ,SEA-DOO SEASCOOTER®

nicht neu oder beruhten diesen gegeniber auch nicht auf einer erfinderischen Ta-

tigkeit. Ergadnzend verweist die Klagerin auf das Urteil des Landgerichts Dusseldorf
vom 1. Dezember 2022 im parallelen Verletzungsstreit (Az.: 4b O 60/21, NK037)

sowie, zur StUtzung ihrer Auffassung der Neuheitsschadlichkeit der NK019, auf ei-

nen Hinweis des Europaischen Patentamts in einem Einspruchsverfahren zu einem

parallelen Patent (Teilanmeldung des Streitpatents) mit der Anmeldenummer
18157394.0 (NK038).

Dariiber hinaus bestreitet die Klagerin die Neuheit der Gegenstande des Streitpa-

tents gegenuber mehreren offenkundigen Vorbenutzungen, fir deren Nachweis sie

sich auf Zeugenbeweis und folgende Belege beruft:

NKO005

NKOO06

NKO0O07

NKO008

NKO009

NKO10

NKO1l1

NKO012

NKO013

NKO014

Ausdruck der Homepage Red Dot Design Award: SEABOB

F5 als Gewinner des Awards, URL: https://www.red-

dot.org/de/project/seabob-f5-28662 [abgerufen am
14.10.21, 17:55]

Quick Reference for SEABOB F5, Stand 07/2014
Technische Zeichnung SEABOB F5 vom 06.09.2013
Auszug aus dem SEABOB F5 Konfigurator, Innenansicht

Eidesstattliche Versicherung D...
Screenshot Video Boot 2013, URL: https://www.y-

outube.com/watch?v=LW34S7jZ0Co [abgerufen am
18.10.2021]

Pressemitteilung, URL: https://steinkuehler-
com.de/news.php#a09 [abgerufen am 17.10.2021, 18:23]

Interview ,Mit neuem Schub expandieren®, von Guido Piech,

URL: https://www.it-zoom.de/it-mittelstand/e/mit-neuem-

Schub-expandieren [abgerufen am 18.10.2021]

Artikel ,Das Licht am Ende der Insel” in 2 Sonderbeilage
Wassersport, Mallorca Zeitung-Nr. 678 vom 2. Mai 2013
Ausgabe des Yacht-Log Magazins, Wieshoff-Verlag, ISSN


https://www.red-dot.org/de/project/seabob-f5-28662
https://www.red-dot.org/de/project/seabob-f5-28662
https://www.youtube.com/watch?v=LW34S7jZOCo
https://www.youtube.com/watch?v=LW34S7jZOCo
https://steinkuehler-com.de/news.php#a09
https://steinkuehler-com.de/news.php#a09
https://www.it-zoom.de/it-mittelstand/e/mit-neuem-Schub-expandieren
https://www.it-zoom.de/it-mittelstand/e/mit-neuem-Schub-expandieren
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2196-2758 vom Juni 2013

NK026 LAffidavit” of B..., Office Manager ,Internet Ar-
chive®, 22. Marz 2022
NKO027 Fotos SEABOB rot, 8.11.2011
NKO028 Fotos SEABOB gelb, 10.11.2011
NK029 Ausdruck eines Blogeintrags, www.windward-is-

lands.net/blog; ,Water toys on luxury yachts — the Seabob®,
Lisa, 05/04/2012

NKO030 Katalog SEABOB F5, Stand 01/2013

NKO031 Eidesstattliche Versicherung F... vom 18.5.2022,
Sachbearbeiter fur Export und Import bei der Fa. C...
AG (vormals R... GmbH) von Juli 2011 bis Juni 2014

NK032 Eidesstattliche Versicherung L..., datiert und unter-
schrieben in der mindlichen Verhandlung vom 22. Marz
2022, Geschaftsfuhrer der Klagerin

NKO033 Porsche Engineering Magazine, Issue 01/2007, S. 16 ff.

NKO034 SEABOB Operation Manual SEABOB REVEJET — SEABOB
Jet 4.12 — SEABOB CAYAGO VX" — SEABOB CAYAGO F7,
C... AG, March 2008

NKO035 Lichtbilder eines ,Dummys* mit der Seriennummer D 52
0000161

NKO036 Lichtbilder eines ,Dummys” mit der Seriennummer D 52
0000023

Zu den geltend gemachten Vorbenutzungen anlésslich des ,Red Dot Design A-
wards 2011“ und der Ausstellung ,Boot 2012“ tragt die Klagerin zuletzt vor, die
Beklagte habe dort jeweils einen sog. ,Dummy mit Innenleben® (NK035, NK036)
prasentiert, der sich von einem vollstindigen SEABOB F5 nur dadurch unter-
scheide, dass die Batterien und der Motor ausgebaut seien. Daher kbnne man an
dem ,Innenleben” des Dummys die Aufnahmen/Halterungen fur die Batterien und
den Motor und somit samtliche Merkmale des Streitpatents erkennen.

Ein solcher Dummy sei im Februar 2011 der Jury des Awards mehrere Tage zur
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ausfuhrlichen Inspektion zur Verfigung gestellt worden, so dass die Jury-Mitglieder
sowohl das AuRere als auch das Innenleben des SEABOB F5 Dummys genaues-
tens untersuchen konnten. Als Sieger des Designwettbewerbs sei der Dummy der
Beklagten sodann fur die Dauer ca. eines Jahres im ,Red Dot Design Museum* in

Essen ausgestellt worden.

Auch auf der Veranstaltung ,Boot 2012 die der Geschéaftsfuhrer der Klagerin am
23. Januar 2012 besucht habe, sei ein baugleicher Dummy (NK035, NK036) am
Stand der Beklagten ausgestellt worden. Dabei habe man durch das ,lamellenar-
tige Heck" in das Gerat ,hineinsehen® und auf diese Weise ,Stator und Rotor (Im-
peller) des Jetantriebs” sowie die ,Impellerwelle, wie sie in Richtung Motor fuhrt*,
erkennen kénnen. Ferner habe man ,rechts und links von der Mitte* durch die la-
mellenartigen Offnungen in das Innere blicken und die Batteriehalter erkennen kon-
nen, ohne den SEABOB F5 6ffnen zu missen. Auch der Zeuge D... kdnne
bestatigen, dass man durch einen Blick in die Offnungen am Heck und des Bugs
das Innenleben und damit ,die Propellerwelle und die Energiespeicher* des SE-
ABOB F5 begutachten konnte.

Darlber hinaus sei auf der ,Boot 2012" auf dem ,C... Stand"“ der Beklagten

eine durchsichtige Animationszeichnung auf einem Fernsehbild zu sehen gewesen,
die das Innenleben des SEABOB F5 entsprechend den Abbildungen auf den Seiten
18-19 des Katalogs vom 17. Januar 2013 (NKO030) gezeigt habe, wobei insbeson-

dere die Batterien und der Antrieb gut zu erkennen gewesen seien.

Die Klagerin tragt ferner zu einer weiteren Ausstellung, der ,Boot 2013" (NKO10 bis
NKO012), vor und macht weitere offenkundige Vorbenutzungen aufgrund von Ver-
anstaltungen, Fotoshootings und mehreren 6ffentlichen Fahrten mit dem SEABOB

F5 geltend, im Einzelnen:

- Bekanntmachung des SEABOB F5 auf den Sunseeker Open Days im Mai
2013 (NK013, NK014);

- Fotoshooting mit SEABOB F5 am 08.11.2011 (NK027);

- Fotoshooting mit SEABOB F5 am 10.11.2011 in einer 6ffentlich zugangli-
chen Bucht in Ibiza (NK028, NK031);
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- Fahrt von Herrn H... mit dem SEABOB F5 am 24.09.2011 in der
Taucherbucht CALA Lliteras" (NK032);

- Fahrten in Offentlichen Freibadern vor Badegasten im Sommer 2012
(NK031).

SchlieRlich habe die Beklagte — was unstreitig ist - dem Geschaftsfuhrer der Kla-
gerin am 24. August 2011 u.a. einen SEABOB F5 zum Testen auf Mallorca leih-
weise Uberlassen. Dieser sei bis Oktober 2011 auf dem Schiff des Geschéaftsfuh-
rers der Klagerin verblieben, das fur Ausflige mit zahlenden Kunden genutzt wor-
den sei, um diese mit dem SEABOB F5 fahren zu lassen. Auch der (damalige)
Geschaftsfuhrer der Beklagten, Herr W..., habe den SEABOB F5 am 25. und

26. August 2011 von dem Schiff des Geschaftsfuhrers der Klagerin aus in einer
stark frequentierten Bucht (Font de Sa Cala) ausgiebig gefahren (NK030, NK032),
wobei es zu einer Fehlfunktion gekommen sei. Der Geschaftsfuhrer der Klagerin
habe den SEABOB F5 daraufhin mit bordeigenen Mitteln repariert, wobei er das
Gehause unter Lésung der Schrauben gedffnet und dabei samtliche innerhalb des
Rumpfs angeordneten Komponenten in Augenschein genommen habe.

Eine Geheimhaltungspflicht habe fir den Geschéaftsfuhrer der Klagerin, Herrn L...
, damals nicht bestanden. Aufgrund des Zeitablaufs von 11 % Jahren kénne er sich
nicht mehr erinnern, ob er die von der Beklagten vorgelegte Leihvereinbarung mit
Regelungen zur Verschwiegenheitspflicht (NB7) unterschrieben habe. In seinen
Unterlagen habe er kein entsprechendes, von ihm gegengezeichnetes Dokument

auffinden kdnnen.

Zu von der Beklagten mit Schriftsatz vom 10. Marz 2023 vorgelegten, beiderseitig
(auch von Herrn L...) unterschriebenen Fassung der ,Leihvereinbarung® vom
22./24 August 2011 (NB7) rugt die Klagerin deren verspatete Vorlage, zudem regt
sie die Uberprifung der Echtheit der Unterschrift durch Einholung eines grapholo-
gischen Sachverstandigengutachtens an. Der Geschaftsfuhrer der Klagerin habe
die Unterschrift auf den ersten Blick nicht als seine erkannt, sie unterscheide sich
auch von der Unterschrift, die in seinem Reisepass (Anlage NK039) eingetragen

sei.
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Auch eine konkludente Geheimhaltungspflicht habe nicht bestanden, da die Klage-
rin im Jahr 2011 nicht Teil des Vertriebsnetzes, sondern lediglich Kundin der Be-
klagten gewesen sei. Die Klagerin habe zu diesem Zeitpunkt eine SEABOB-Ver-
leihstation mit eigenen, von der Beklagten erworbenen Geraten betrieben, ein

Handlervertrag mit der Beklagten habe erst ab dem 27. Februar 2017 bestanden.

Selbst unter der Annahme, dass das Dokument NB7 tats&chlich von dem Ge-
schaftsfuhrer der Klagerin unterzeichnet worden sei, sei dieser nicht an die Ge-
heimhaltungsverpflichtung gebunden gewesen. Die Forderung in Ziffer 4 der
Leihvereinbarung, der Beklagten ,alle Personen namentlich zu benennen®, denen
die Leihgegenstande ,anderweitig zur Kenntnis gelangen®, sei unerfullbar, was
mangels salvatorischer Klausel zur Gesamtnichtigkeit der Vereinbarung fuhre. Zu-
dem habe die Beklagte durch die eigenen Vorverodffentlichungen zu verstehen ge-
geben, dass sie nicht an einer Geheimhaltung des am 24. August 2011 dberlasse-
nen SEABOB F5 interessiert gewesen sei. Da die Beklagte den Geschaftsfuhrer
der Klagerin bereits mit E-Mail vom 28. August 2011 auf die (Internet-)Veroffentli-
chung des SEABOB F5 als Preistrager des Red Dot Design Awards 2011 hinge-
wiesen habe, sei dieser davon ausgegangen, den SEABOB F5 umfanglich durch
beliebige Dritte (Teilnehmer der Ausflige) testen lassen zu dirfen. Entsprechend
habe er seine Kunden nicht auf eine Verschwiegenheitspflicht hingewiesen. Alle
Teilnehmer von Ausfligen auf dem Boot der SEABOB-Verleihstation der Klagerin
hatten somit die Moglichkeit gehabt, den SEABOB F5 ohne Geheimhaltungspflicht

zu testen und in allen Einzelheiten zu betrachten.

In der mundlichen Verhandlung vom 22. Marz 2023 hat die Klagerin beantragt, der
Beklagten aufzugeben, die bei dem ,Red Dot Design Award 2011“ und der Messe
,Boot 2012 seitens der Beklagten gezeigten SEABOB F5 Gerate vorzulegen. Fer-
ner hat sie beantragt, ein mitgebrachtes Gerat des SEABOB F5 (ohne Motor, ohne

Batterien) mit der Seriennummer D52 00000023 vorzufuhren.

Der Senat hat den Parteien am 14. Juli 2022 einen qualifizierten Hinweis (mit einer
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abschlieBenden Frist zur Stellungnahme bis zum 31. Oktober 2022) erteilt sowie
am 17. Februar 2023 (mit Fristsetzung bis 10. Marz 2023) und schlie3lich in der
mundlichen Verhandlung am 22. Marz 2023 weitere rechtliche Hinweise.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 2 945 856 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen und meint,
dass der Gegenstand des Streitpatents ausfuhrbar offenbart und auch patentfahig,
mithin rechtsbestandig sei.
Sie bestreitet insbesondere eine Offenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzungs-

handlungen. Hierzu fuhrt sie im Einzelnen aus, benennt Zeugen und reicht zur Stat-

zung ihres Vorbringens folgende Dokumente ein:

NB2 Eidesstattliche Versicherung S... vom
28.09.2022
NB3 E-Mail-Verkehr vom 13.3.2013 bis 15.3.2013 (zwischen u.a.

N... und S...sowie
W1...), Betreff: ,Ihre Prasenz im reddot design museum,
Essen®.

NB4 E-Mail-Verkehr zwischen dem Geschéaftsfuhrer der Klagerin
L... und dem Geschaftsfihrer der Beklagten W1...,
22.-24.08.2011, Betreff: ,Leihvereinbarung Prototypen®.

NB5 Eidesstattliche Versicherung Marc S... vom 28.9.2022,
Mitarbeiter der C... Gruppe (Elektroentwicklung)

NB6 Eidesstattliche Versicherung Gregory Mark D... vom
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26.5.2022, ehemaliger Mitarbeiter der C... AG.

NB7 Leihvereinbarung zwischen der C... AG (Verleiher) und
L... (Entleiher), eingereicht mit Schriftsatz vom 30.
September 2022, und versehen mit Unterschriften beider-
seitig am 22.8./24.8.2011, eingereicht mit Schriftsatz vom
10. Méarz 2023.

Die Beklagte tragt insbesondere vor, der Jury des ,Red Dot Design Awards 2011“ sei
lediglich eine ,leere Designhulle ohne Innenleben” zur Verfiigung gestellt worden, wah-
rend im Museum in Essen nur ein Poster im Format DIN AO mit der Abbildung dieser
Designhille ausgestellt worden sei. Auch auf der ,Boot 2012“ sei lediglich die ,leere
Designhille® ausgestellt worden. ,Dummys mit Innenleben® wie in den Anlagen
NKO0035, NK0O036 abgebildet, hatten zu diesen Zeitpunkten schon nicht existiert, zumal
die Werkzeuge zu deren Anfertigung erst wesentlich spater hergestellt worden seien.
Im Ubrigen zeigten die Anlagen NK0035, NK0036 nicht samtliche Merkmale des Streit-

patents.

In Bezug auf die Uberlassung eines SEABOB F5 zu Testzwecken in der Zeit vom 24.
August 2011 bis Oktober 2011 sowie die in diesem Rahmen auf Mallorca durchgefihr-
ten Testfahrten sei der Geschaftsfuhrer der Klagerin an die ihm am 22. August 2011
per E-Mail (NB4) tUbersandte und von ihm unterzeichnete Geheimhaltungsverpflichtung
vom 22.8./24.8.2011 (NB7) gebunden gewesen und stelle somit keine Offentlichkeit

dar.

Auch nach seinen eigenen Angaben in seiner eidesstattlichen Versicherung (NK032,
Ziffer 27) habe der Geschaftsfluhrer der Klagerin darum gewusst, dass es sich bei dem
SEABOB F5 um eine Testversion (Prototyp) gehandelt habe, an der noch Entwicklungs-
arbeiten durchgefuhrt werden sollten. Ferner habe er die anvisierte Leihvereinbarung
mit der Geheimhaltungsvereinbarung am 23. August 2011 ausdrtcklich per Mail gegen-
Uber dem Geschéftsfihrer der Beklagten bestatigt (NB4). Die Geheimhaltungspflicht
ergebe sich somit schon unabhéngig von ihrer schriftlichen Bestatigung. Dariber hin-

aus sei auch eine konkludente Geheimhaltungsverpflichtung zustande gekommen, da
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fur den Geschaftsfuhrer der Klagerin unmittelbar erkennbar gewesen sei, dass ihm ein

Prototyp zu Testzwecken leihweise tUbergeben worden sei.

Im Ubrigen sei durch die leihweise Ubergabe des Prototyps und die Testfahrten durch
Nutzer (Kunden der Klagerin) auch noch keine offentliche Zuganglichkeit gegeben ge-
wesen. Bei einer zeitlich begrenzten leihweisen Ubergabe von Prototypen zum Testen
sei dies nicht der Fall, insbesondere liege eine offentliche Zuganglichkeit nicht vor, wenn
es — wie hier — an Untersuchungsmadglichkeiten ftir Dritte fehle (unter Hinweis auf BGH
GRUR 2001, 819 — Schalungselement).

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schrifts-
atze der Parteien nebst Anlagen und den weiteren Inhalt der Akte Bezug genom-

men.

Entscheidungsgrinde

Die Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der nicht ausfihrbaren Offen-
barung und der fehlenden Patentfahigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1, 2 IntPatUG i.V.m.
Art. 138 Abs. 1 lit. a), b), Art. 52, 54, 56 EPU) geltend gemacht werden, ist zulassig.

Die Nichtigkeitsklage ist aber unbegriindet, weil sich der Gegenstand des Streitpa-
tents in seiner erteilten Fassung sowohl als ausfuhrbar offenbart als auch als neu

und auf erfinderischer Tatigkeit beruhend erweist, mithin rechtsbestandig ist.

Die von der Beklagten am 10. Marz 2023 vorgelegte, beiderseitig unterschriebene
,Leihvereinbarung“ mit Geheimhaltungsverpflichtung vom 22./24. August 2011 (An-
lage NB7) war nicht gemafl § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG wegen Verspatung zurickzu-
weisen. Das Dokument NB7 war nicht neu, sondern bereits mit Schriftsatz der Be-
klagten vom 30. September 2022 (und damit innerhalb der im qualifizierten Hinweis
abschlieRend gesetzten Frist) vorgelegt worden, nur lediglich mit einer Unterschrift
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versehen. Die beiderseitig unterschriebene Fassung hat die Beklagte sodann am
10. Mérz 2023 und damit innerhalb der hierfir im Hinweis des Senats vom 17.
Februar 2023 gesetzten Frist eingereicht. Zudem hat sich die Klagerin hierzu mit
Schriftsatz vom 17. Marz 2023 eingelassen und auch ohne Weiteres einlassen kon-

nen.

1. Die vorliegende Erfindung betrifft gemal dem Abs. [0001] der Streitpatentschrift
(nachfolgend als SPS abgekiirzt) ein Wasserfahrzeug mit einem Rumpf, der einen
Strémungskanal aufweist oder dem ein Stromungskanal zugeordnet ist, wobei dem
Stromungskanal eine Wasser-Beschleunigungseinrichtung, insbesondere ein Pro-
peller zugeordnet ist, und wobei der Motor an einen Energiespeicher angeschlos-
sen ist.

In Abs. [0002] SPS ist beschrieben, dass ein Wasserfahrzeug mit einem Rumpf,
dem ein Stromungskanal zugeordnet ist, aus der DE 10 2004 049 615 B4 (NK020)
bekannt sei. Der Rumpf bilde eine Liegeflache, auf der ein Benutzer im Bereich
seines Oberkdrpers zumindest teilweise aufliegen kann. Zwei Haltegriffe am Rumpf
weisen Steuerungselemente auf, Uber die eine Motoranordnung (Elektromotor)
leistungsreguliert werden kénne. Der Elektromotor treibe einen Propeller an, der in
einem Stromungskanal angeordnet ist. Uber Versorgungsleitungen sei der Elektro-
motor an einen Akkumulator als Energiespeicher angeschlossen, der in einem Ge-
hduse aufgenommen und in eine frontseitige Ausnehmung des Rumpfes aul3ensei-
tig eingebaut ist. Derartige Wasserfahrzeuge wirden teilweise als Tauchschlitten
eingesetzt, mit denen Taucher Uber l&ngere Distanzen Tauchgéange durchfihren.
Vor allem wenn die Wasserfahrzeuge im Bereich des offenen Meeres eingesetzt

wurden, sei Betriebssicherheit und ein hoher Fahrkomfort von Bedeutung.

2. Als Aufgabe ist in Abs. [0003] SPS angegeben, ein Wasserfahrzeug der vorge-
nannten Art bereitzustellen, das sich durch einen hohen Benutzerkomfort auszeich-

net.

3. Der hierfir maRRgebliche Fachmann ist nach Auffassung des Senats ein Ingeni-

eur der Schiffstechnik oder Fahrzeugtechnik, Fachrichtung Wasserfahrzeuge, mit
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einem Bachelor-Abschluss an einer FH/HAW und mit mehrjahriger Berufserfahrung

in der Konstruktion und Entwicklung von motorbetriebenen Wassersportgeraten.

Die Merkmale 1.6 bis 1.10.3 des erteilten Anspruchs 1 bedirfen hinsichtlich ihres

Verstandnisses durch den Fachmann der Erlauterung.

Merkmal 1.6 fordert, dass zwei Energiespeicher im Rumpf verbaut sind. Die Ener-
giespeicher kdénnen als Akkumulatoren ausgebildet sein (vgl. Abs. [0005], [0015]
SPS). Entsprechend dem Merkmal 1.9 sind die zwei Energiespeicher zumindest

bereichsweise im Flutungsraum (siehe Merkmal 1.8) angeordnet.

Die Energiespeicher sind nach Merkmal 1.7 beidseitig der in Langsrichtung des
Rumpfes verlaufenden Mittellangsebene angeordnet. Die SPS lasst offen, wie die
Mittellangsebene definiert ist. Anhand der Perspektive in Figur 3 wird deutlich, dass
die Mittellangsebene vertikal (zur Langsrichtung des Rumpfes) verlaufen kann,
aber nicht zwingend muss., sie kdnnte z. B. auch horizontal verlaufen (vgl. Abs.
[0018] SPS, Sp. 5 Z. 4). Daraus ergibt sich, dass es sich bei der Mittellangsebene
gemal Merkmal 1.7 um die Ebene handelt, die die Mittellangsachse (sonst nur
,Langsachse”) L enthalt. Die (Mittel-)LAngsachse verlauft durch den Fahrzeug-
rumpf, wobei beidseitig dieser Achse in Langsrichtung des Rumpfs die Energie-

speicher 70 angeordnet sind.

Merkmal 1.8 gibt vor, dass im Rumpf - zusatzlich zum Stromungskanal - ein was-
serdurchstrombarer Flutungsraum angeordnet ist. Nicht ausgeschlossen ist, dass
im Rumpf mehrere Flutungsraume vorgesehen sind. Aus der Zweckangabe ,was-
serdurchstrombar® ergibt sich, dass der Flutungsraum geeignet sein muss, dass
Wasser durch ihn hindurchstromt. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass eine Str6-
mung im Flutungsraum nicht aus sich heraus entsteht, sondern nur bei entspre-
chender Krafteinwirkung. Diese Kraft resultiert aus dem beim Fahrbetrieb des Was-
serfahrzeugs durch den Stromungswiderstand am Bug entstehenden Staudruck,
der Uber die Wassereintritts6ffnungen auf den Flutungsraum wirkt und tber die

Druckdifferenz zu den Wasseraustrittséffnungen im Heck eine Wasserstromung
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durch den Flutungsraum erzeugt. Aus Abs. [0014] SPS ergibt sich nichts Anderes.
Soweit das LG Dusseldorf im Urteil 4b O 60/21 zu Merkmal 1.8 erganzend auslegt,
dass die Funktion des Flutungsraums darin bestehe, die darin bereichsweise an-
geordneten Energiespeicher zu kiihlen, so kann diese engere Auslegung dahinge-
stellt bleiben, da sie fur die Beurteilung der Patentfahigkeit nicht entscheidungsre-

levant ist.

Bei dem ,Flutungsraum*“ nach den Merkmalen 1.8 bis 1.10.3. handelt es sich um

einen innerhalb des Rumpfes angeordneten Hohlraum.

Der Flutungsraum steht Giber im Unterteil ausgebildete Wasserdurchtrittséffnungen
mit der Umgebung in Verbindung (Merkmale 1.10, 1.10.1). Diese Wasserdurch-
trittsoffnungen sind einerseits im Bereich des Bugs als Wassereintrittséffnungen
(Merkmal 1.10.2) und andererseits im Bereich des Hecks als Wasseraustrittsoff-
nungen (Merkmal 1.10.3) ausgefiuhrt. Daraus ergibt sich, dass der Flutungsraum
uber diese Offnungen mit Wasser geflutet wird. Zur Erzeugung einer Stromung
missen — wie auch im Stromungskanal - Wassereintrittsoffnungen (Merkmal
1.10.2) fur den Wassereintritt als auch Wasseraustrittséffnungen (Merkmal 1.10.3)
fur den Wasseraustritt vorgesehen sein. Darunter fallen aber keine Offnungen, in
die das Wasser multidirektional und chaotisch stromt. Sobald das Wasserfahrzeug
in den Fahrbetrieb Gbergeht, ist das Wasserfahrzeug in Bewegung und Wasser tritt
Uber die bugseitigen Wassereintrittséffnungen in den Flutungsraum ein und stromt
Uber die heckseitigen Wasseraustritts6ffnungen wieder heraus (vgl. Abs. [0014]
SPS). Daraus ergibt sich, dass durch die Bewegung des Wasserfahrzeugs tber
die Wassereintrittséffnungen und Wasseraustrittséffnungen eine unidirektionale
gerichtete Stromungsrichtung vorgegeben ist. Nicht ausgeschlossen ist, dass beim
Transport oder beim Herausheben aus dem Wasser aus allen Wasser6ffnungen
auch Wasser zur Entleerung wieder austritt. Insgesamt ergibt sich, dass der Flu-
tungsraum aufgrund der Merkmale 1.10.2 und 1.10.3 aus strémungsverbundenen
Raumbereichen innerhalb des Rumpfes gebildet wird. Beim Ausfuhrungsbeispiel
ist z. B. der Flutungsraum durch den Aufnahmeraum gebildet, in dem die elektri-
schen Komponenten, namlich die Steuerelektronik 40, der Motor 50 und die Ener-
giespeicher 70 (Akkumulatoren), untergebracht sind (vgl. Abs. [0013] SPS). Durch
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diese Komponenten ist Stromung zwar ggf. behindert, aber nicht (komplett) unter-

bunden.

Die zwei Energiespeicher nach Merkmal 1.7 sind nach Merkmal 1.9 zumindest be-

reichsweise im Flutungsraum angeordnet.

Abweichend von der Auslegung des LG Dusseldorf im Urteil 4b O 60/21, wonach
die Energiespeicher als ,Batterien“ ausgebildet sein sollen, ist das Merkmal ,Ener-
giespeicher* darauf nicht beschrankt. Denn Abs. [0005] der SPS weist explizit als
Energiespeicher nur ,beispielsweise Akkumulatoren“ aus. Dies deckt sich mit dem
Verstandnis des Fachmanns, dass Energiespeicher generell zur Speicherung von
Energie zu deren spaterer Nutzung dienen. Umfasst von den anspruchsgemafien
Energiespeichern sind daher auch Kraftstofftanks, Druckluftflaschen, Akkumulato-

ren, Batterien, etc..

V.

Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein Fach-

mann sie ausfuhren kann.

Eine Lehre ist ausfuhrbar, wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und
ohne unzumutbare Schwierigkeiten die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der
Gesamtoffenbarung der Patentschrift iVvm dem allgemeinen Fachwissen so ver-
wirklichen kann, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2015, 472
Rn. 36 — Stabilisierung der Wasserqualitat). Der Fachmann muss also mit Hilfe
seines Fachwissens in der Lage sein, den in den Sachanspriichen beanspruchten
Gegenstand herzustellen. Die offenbarten Angaben missen dem fachmannischen
Leser so viel an technischer Information vermitteln, dass er unter Zuhilfenahme
seines Fachwissens und seines Fachkonnens in der Lage ist, die Erfindung erfolg-
reich auszufuhren (BGH GRUR 2011, 707- Dentalgeratesatz). Es reicht aus, wenn
der Fachmann ohne eigenes erfinderisches Bemuhen Unvollstandigkeiten ergan-

zen und sich notfalls mit Hilfe orientierender Versuche Klarheit verschaffen kann
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(BGH GRUR 2010, 916, 918 — Klammernahtgerat; BGH GRUR 2022, 1055 — Kin-

derrtickhaltesystem, juris Rn. 50).

Die Klagerin fuhrt an, die Erfindung ware nicht ausfuhrbar, denn dem Fachmann-
werde nicht offenbart, wie er das beanspruchte Wasserfahrzeug so ausbilden
kann, dass es bestimmungsgemal im Wasser schwimmen wird. Dartber hinaus
meint die Klagerin, die Erfindung sei nicht ausfiihrbar, da der Fachmann nicht weilf3,
wie er die sich widersprechenden Anforderungen der Wassereintrittsoffnungen 35
bzw. Wasseraustrittséffnungen 33 — beim Setzen des Fahrzeugs ins Wasser - er-

fallen kann.

Der Fachmann erkennt aus der Gesamtoffenbarung der SPS, dass sowohl der
Stromungskanal als auch der Flutungsraum tber die jeweiligen Wassereintrittsoff-
nungen mit der Umgebung in Verbindung stehen und je nach Betriebszustand
(Transport oder Fahrt im Wasser) das Eintreten von Wasser in den Rumpf oder das
Austreten von Wasser aus dem Rumpf des Wasserfahrzeugs ermdoglichen. Insbe-
sondere lehrt die Beschreibung mit ihrem Abs. [0014], dass das Wasserfahrzeug
mit Wasser geflutet wird, sobald es ins Wasser gesetzt wird, wobei das Wasser
durch die Wasserdurchtrittsé6ffnungen eindringt ,Dieser [Flutungsraum] wird, so-
bald das Wasserfahrzeug in das Wasser gesetzt wird mit Wasser geflutet, das
durch die Wasserdurchtrittséffnungen eindringt. Sobald das Wasserfahrzeug in den
Fahrbetrieb Ubergeht, wird im Flutungsraum eine Stromung erzeugt“. Dadurch
ergibt sich fir den Fachmann, dass sich der Flutungsraum mit Wasser fillt, das
dem Gesamtgewicht des Wasserfahrzeugs zuzurechnen ist bzw. das Gesamtge-
wicht erhoht. Der Fachmann erkennt zudem, dass nach Gebrauch, wenn das Fahr-
zeug aus dem Wasser gehoben wird, das Wasser aus der Flutungskammer wieder
ablauft, wodurch sich die Flutungskammer entleert und somit das Gesamtgewicht
des Rumpfes wieder verringert wird. Somit erhalt der Fachmann eine klare Lehre
dartber, wie die Variation der Masse erfolgt. Die Klagerin fuhrt zwar aus, die SPS
enthielte fur den Fachmann keinen Hinweis, wie er die Wassereintrittséffnungen
ausgestalten kann, damit diese definierten Offnungen mit einer vorgegebenen Stro-
mungsrichtung und keine chaotisch fungierenden, in ihren Durchflussrichtungen

undefinierten Offnungen, sind. Dem kann jedoch nicht beigetreten werden. Denn
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aus der Beschreibung in Abs. [0014] SPS geht hervor, dass im Flutungsraum eine
Strémung erzeugt wird, sobald das Wasserfahrzeug in den Fahrbetrieb Gibergeht.
Aufgrund des Fahrbetriebs tritt Wasser durch die im Bereich des Bugs angeordne-
ten Wassereintrittséffnungen (Merkmal 1.10.2) in den Flutungsraum ein, durch-
stromt den Flutungsraum (Merkmal 1.8) und verlasst diesen durch die im Bereich
des Hecks angeordneten Wasseraustrittséffnungen (Merkmal 1.10.3). Dem Fach-
mann ist klar, dass sich die in den Merkmalen 1.10.2 und 1.10.3 angegebene Stro-
mungsrichtung auf den Fahrbetrieb bezieht und nicht, wie von der Klagerin behaup-
tet, auf das Einsetzen ins Wasser. Damit sind die Bedingungen zumindest flr eine
Betriebsart (Fahrt) ausfuhrbar. Dass sich das Patent auf diese eine Betriebsart be-
zieht, ergibt sich aus der Betriebsweise, auf die sich die Aufgabe der Erfindung
bezieht, namlich hoher Komfort bei Einsatz — d.h. Fahrtbetrieb — des Wasserfahr-
zeugs im Bereich des offenen Meeres (s. Abs. [0002] f.). Die weitere Argumentation
der Klagerin, dass der Fachmann nicht wisse, wie er mit reinen Wassereintritts-
und —austritts6ffnungen Energie zur Erzeugung einer definierten Stromung schaf-

fen kann, entbehrt daher einer Grundlage.

Soweit die Klagerin als Begriindung zu diesem angefuhrten Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Ausflhrbarkeit angibt, die Patentschrift fordere, dass der bean-
spruchte Flutungsraum eine variable Massenkomponente bietet, mit der das Eigen-
gewicht des Wasserfahrzeugs beim Betrieb beeinflusst werden kann, so findet sich
das nicht in den Ansprichen.

Soweit die Klagerin dazu auf die NKOO4 (dortige S. 12) usw. verweist, beziehen
sich dortige Ausfuhrungen ausschlief3lich auf die im Verletzungsverfahren ange-
griffene Verletzungsform. Diese Angaben sind daher ungeeignet, dem Fachmann

anzugeben, was das Streitpatent fordert.

V.

Als relevanter Stand der Technik fur die Frage der Patentfahigkeit ist derjenige vor
dem 18. Januar 2013 zu bertcksichtigen.
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Denn das Streitpatent nimmt die Prioritat vom 18. Januar 2013 der deutschen Vo-
ranmeldung wirksam in Anspruch, da insoweit Erfindungsidentitat iSv Art 87 Abs.
1 EPU besteht. Auch die weitere Argumentation der Klagerin, wonach die deutsche
Designanmeldung 40 2012 100 035-0002 (NK015) vom 23. Dezember 2012 einer
wirksamen Inanspruchnahme der Prioritat entgegenstehe, greift nicht durch. Denn
als prioritdtsbegriindende Voraussetzung fehlt es — abgesehen auch von der man-
gelnden Ubereinstimmung von Designanmeldung und Streitpatent (siehe ausfiihr-
lich unten, Ziffer VII) — im Streitpatent an der Bezugnahme auf die Designanmel-
dung, weil weder die Prioritatsanmeldung noch die (EP-)Nachanmeldung auf diese
verweist. Die von der Klagerin in Bezug genommene EuG-Entscheidung T-579/19
ist daher nicht einschléagig. Die Designanmeldung, die am 22.06.2012 vorvero6ffent-
licht ist, kann daher lediglich als Stand der Technik bei der Frage der Patentfahig-
keit des Streitpatents mit zu prufen sein.

VI.

Die Gegenstande des Streitpatents sind nicht durch offenkundige Vorbenutzung
neuheitsschadlich vorweggenommen. Soweit die Klagerin zu offenkundigen Vor-
benutzungen nach dem 18. Januar 2013 vortragt, ist ihr diesbeziglicher Vortrag
(u.a. zur Messe ,Boot 2013*) nicht zu bertucksichtigen, da er im Hinblick auf die
wirksame Prioritatsinanspruchnahme nicht relevant ist. Aber auch im Ubrigen liegt
entgegen der Behauptung der Klagerin keine der Neuheit der streitpatentgemalien

Erfindung entgegenstehende offenkundige Vorbenutzung vor.

1. Red Dot Design Award 2011 / Boot 2012

Die Teilnahme der Beklagten an dem ,,Red Dot Design Award 2011“ sowie an der
Ausstellung ,Boot 2012“ begriindet keine offenkundige Vorbenutzung.

1.1. Durch Vorbenutzung wird eine Lehre 6ffentlich zuganglich, wenn die nicht nur
theoretische und nicht nur entfernt liegende Méglichkeit eréffnet ist, dass beliebige

Dritte und damit auch Fachkundige zuverldssige und ausreichende Kenntnis von
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der Erfindung erlangen (BGH GRUR 2022, 1294 Oberflachenbeschichtung; GRUR
2020, 833 Rn. 28 - Konditionierverfahren), d.h. wenn die beanspruchte Lehre aus
der Benutzung erkennbar wird und die Weiterverbreitung des auf diese Weise er-
langten Wissens von der Erfindung nach der allgemeinen Lebenserfahrung nahe-
gelegen oder doch wenigstens nicht unwahrscheinlich ist (vgl. BGH GRUR 2015,
463 Rn. 39 — Presszange; GRUR 1996, 747, 752 — Lichtbogen-Plasma-System:;
Benkard/Melullis, PatG, 11. Aufl., 8 3 PatG Rn. 125).

Zuganglich ist allerdings nur das, was der jeweilige Betrachter erkennen kann (vgl.
Benkard/Melullis, a. a. O., 8 3 PatG Rn. 125). Bei der Ausstellung einer Vorrichtung
auf einer Messe ist daher mal3geblich, ob die konkrete Anschauungsmadglichkeit
des Gegenstands dem Betrachter die in ihm verkorperte Lehre preisgibt (vgl. BGH
GRUR 1997, 892 — Leiterplattennutzen mwN; BGH GRUR 1963, 311, 313 — Sta-
pelpresse). Erforderlich ist demnach nicht nur, dass die aus dem ausgestellten Ob-
jekt ersichtliche Lehre mit der des spateren Schutzrechtes tibereinstimmt (vgl. BGH
GRUR 1988, 755, 756 - Druckgul3), sondern auch, dass ein hinreichend sachkun-
diger Betrachter auf diese Weise die benutzte technische Lehre erkennen und ver-
stehen kann (vgl. BGH GRUR 1997, 892 — Leiterplattennutzen mwN). Das setzt die
Maoglichkeit einer Kenntnisnahme voraus, die ihm auch diese Informationen vermit-
telt (BGH GRUR 1997, 892 — Leiterplattennutzen). Wenn dem Betrachter dagegen
der Blick auf Einzelheiten verwehrt wird, ohne die die Funktionsweise des Gerats
nicht zu erkennen ist, ist 6ffentliche Zuganglichkeit zu verneinen (Benkard/Melullis,
a. a. 0., § 3 PatG Rn. 125 mwN).

Nach diesen Mal3stdben hat die - insoweit beweisbelastete (vgl. Schulte/Moufang,
11. Aufl. 8 3 PatG Rn. 31) - Klagerin eine offenkundige Vorbenutzung in Bezug auf
den ,Red Dot Design Award 2011“ sowie die Ausstellung ,,Boot 2012“ in mehrfacher

Hinsicht nicht dargelegt und bewiesen, im Einzelnen:

1.2. Die Klagerin hat bereits nicht bewiesen, dass die Beklagte bei dem ,Red Dot
Design Award 2011“ und der ,Boot 2012“ einen sog. ,Dummy mit Innenleben®
(baugleich zu den Anlagen NK035 und NK036) prasentiert hat.
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Die Beklagte hat bestritten, dass derartige Dummys bereits in den Jahren
2011/2012 existiert haben. Die von der Klagerin vorgelegten Anlagen NK035 und
NKO036 datieren jeweils auf den ,31/10/2022" und damit mehr als zehn Jahre nach
dem Designwettbewerb und der Ausstellung ,Boot 2012%. Zu einem konkreten Her-
stellungsdatum der in diesen Anlagen abgebildeten Dummys hat die Klagerin we-
der vorgetragen noch Beweis angeboten, auch die Seriennummern ,D 52
00000161“ bzw. ,D 52 00000023* lassen insoweit keine Ruckschlisse zu.

Dies gilt auch fur die sonstigen ins Verfahren eingefiihrten Dokumente.

Bei der vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Geschaftsfuhrers der Kla-
gerin, Herrn L... (NK032), handelt es sich nicht um ein Beweismittel, sondern

um ein Mittel der Glaubhaftmachung; im Ubrigen zeigen die Fotos auf Seite 8/10
der eidesstattlichen Versicherung des Herrn L... das Ausstellungsstick auf der
,Boot 2012 lediglich in geschlossenem Zustand, ohne Riickschliisse auf ein be-
stimmtes ,Innenleben® und eine Baugleichheit mit den Anlagen NK035 und NKO036
zuzulassen. Soweit die Klagerin erstmals in der miindlichen Verhandlung beantragt
hat, der Beklagten aufzugeben, die ,beim Red Dot Design Award 2011 und der
Boot 2012 vorgefuhrten Gerate vorzulegen“, kam eine solche Anordnung nach §
99 Abs. 1 PatG iVm 88 144, 371 Abs. 2 Satz 1 ZPO bereits deshalb nicht in Be-
tracht, da es sich mangels Substantiiertheit des eigenen Sachvortrags um einen -
auch nach MalRgabe des § 87 PatG - nicht zuldssigen Ausforschungsbeweis han-
delt (vgl. Zoller/Greger, 34. Auflage 2022, § 144 ZPO Rn. 1; Schulte, a. a. O., Ein-
leitung Rn. 163; BPatG GRUR 2022, 479, Rn. 77 — Mehrschichtiges Tragerele-
ment). Im Ubrigen fehlt es diesbezuglich auch an der Entscheidungserheblichkeit,
weil die Klagerin eine offenkundige Vorbenutzung beim Red Dot Design Award

2011 nicht hinreichend dargetan hat (wird unten ausgefihrt).

1.3 Die Klagerin hat— selbst wenn man ihren Vortrag zu der Ausstellung von ,Dum-
mys mit Innenleben® (NK035 und NK036) beim ,Red Dot Design Award 2011“ und
der ,Boot 2012“ unterstellt — namlich nicht konkret vorgetragen, dass Uberhaupt

die Moglichkeit der Kenntnisnahme von dem ,Innenleben” dieser Gerate gege-
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ben war, jedenfalls nicht von einem Innenleben mit sdmtlichen streitgegenstandli-

chen Merkmalen.

a) Die Anlagen NKO035, NK036 zeigen auf den Seiten 6/14 bis 14/14 bzw. 1/4 bis
4/4 jeweils ,Dummys” in gedffnetem Zustand, wobei durch Beschriftung der Fotos
bestimmte Merkmale des ,Innenlebens*” erlautert werden. Dass die von der Beklag-
ten zur Verfigung gestellten Ausstellungssticke wahrend des ,Red Dot Design A-
wards 2011" und/oder auf der ,Boot 2012“ entsprechend geo6ffnet worden waren,
hat die Klagerin aber weder konkret dargelegt noch unter Beweis gestellt, noch
bestehen sonst Anhaltspunkte Uberhaupt fur die Moglichkeit einer Kenntnisnahme

ihres Innenlebens durch fachkundige Betrachter.

b) Auf den Hinweis des Senats vom 17. Februar 2023, dass ihr Vortrag zur offen-
kundigen Vorbenutzung im Rahmen des ,Red Dot Design Awards 2011" weiterhin
als unsubstantiiert anzusehen sei, hat die Klagerin (u.a. mit Schriftsatz vom 10.
Marz 2023) vorgetragen, dass die Beklagte ,einen SEABOB F5 Dummy den Jury-
Mitgliedern mehrere Tage zur ausfuhrlichen Inspektion zur Verfigung gestellt*
habe, so dass ,die Jury-Mitglieder sowohl das AuBere als auch das Innenleben des
SEABOB F5 Dummy genauestens untersuchen konnten (vgl. NK026, NK035 und
NKO036).“ Damit ist weiterhin nicht konkret zu einer Offnung des Gehauses des aus-
gestellten Objekts (wann, durch welche konkreten Personen, unter Kenntnisnahme
welcher Merkmale?) vorgetragen. Soweit die Klagerin pauschal die Moglichkeit ei-
ner ndheren Untersuchung (vgl. hierzu Benkard/Melullis, a. a. O., 8 3 PatG Rn. 131
mwN) des Innenlebens durch die Jury behauptet (,(...) untersuchen konnten®), liegt
eine solche Mdglichkeit jedenfalls im vorliegenden Fall nach der allgemeinen Le-
benserfahrung bereits deshalb fern, da es bei einem Designwettbewerb aus-
schliel3lich auf das auf3ere Erscheinungsbild der Designobjekte ankommt. Weder
die Jury noch das Publikum der spéateren Design-Ausstellung im ,reddot Museum®
hatten demnach einen Anlass, das Gehause des Ausstellungsobjekts aufzuschrau-
ben, zu 6ffnen und dessen ,Innenleben” zu betrachten, so dass eine Offnung der
Gerate unter Kenntnisnahme des ,Innenlebens®, zumal durch fachkundige Betrach-

ter, in jeder Hinsicht unwahrscheinlich erscheint.
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c) In Bezug auf die Ausstellung ,Boot 2012 in Dusseldorf hat die Klagerin ebenso
wenig zu einer Offnung des nach ihrer Behauptung dort ausgestellten ,Dummies*
durch bestimmte Personen vorgetragen. Die eidesstattliche Versicherung ihres Ge-
schaftsfuhrers Herr L... (NK032), der die ,Boot 2012“ am 23. Januar 2012 bes-

ucht hat, zeigt auf Seite 8/10 vier Fotos eines ausgestellten Gerates in geschlos-

senem Zustand, wobei ausgeflhrt ist, dass man auf dem Display des Ausstellungs-

stiicks Daten (wie u.a. den Modellnamen ,SEABOB F5 und den Batteriestand) habe
ablesen und durch das ,lamellenartige Heck® in das Gerat habe ,hineinsehen*” kdn-
nen. Hier habe man ,Stator und Rotor (Impeller) des Jetantriebs” erkennen kénnen
sowie die ,Impellerwelle, wie sie in Richtung Motor fuhrt“. Rechts und links von der
Mitte habe man durch die lamellenartigen Offnungen in das Innere blicken und die
Batteriehalter erkennen konnen, ,ohne den SEABOB F5 6ffnen zu missen”. Auch

der Zeuge D... ist von der Klagerin dafur benannt, dass ,der Fachmann beim
Besuch der ,Boot 2012“ durch einen Blick in die Offnungen am Heck und/oder des
Bugs des dort ausgestellten SEABOB F5 ,das Innenleben” und damit ,die Propel-
lerwelle und die Energiespeicher* des SEABOB F5 begutachten konnte* (vgl. Seite
30 der Klageschrift).

Zu einer Offnung des Ausstellungsstiicks auf der ,Boot 2012 derart, dass ein be-
stimmter Betrachter das Innenleben wie auf den Abbildungen der NKO35 (Seiten
6/14 bis 14/14) und NKO36 (Seiten 1/4 bis 4/4) zur Kenntnis nehmen konnte, ist

somit bereits nicht vorgetragen.

d) Der alternative Vortrag der Klagerin dazu, dass man erfindungswesentliche
Merkmale des Innenlebens der Dummys mittels ,Hineinsehens® — durch einen
Blick in die Offnungen des Hecks, Bugs sowie die mittigen ,Lamellen* — habe
erkennen kdnnen, trifft nicht zu, was der Senat aus eigener Sachkunde beurteilen
kann. Die mit NK0O32 eingereichten Fotos (Abb. 4) offenbaren lediglich einen Was-
serschlitten mit einer Rumpfhille mit Steuergriffen am Rumpfoberteil sowie einem
heckseitigen Stromungskanal sowie heckseitigen Wasserdurchtrittséffnungen. Da-
mit sind zwar unmittelbar und eindeutig die Merkmale 1.1 bis 1.5 und 1.10 offen-
bart, jedoch zumindest nicht die Merkmale 1.6 bis 1.9, 1.10.1 bis 1.10.3. Eine Of-

fenbarung tber einen zusatzlich zum Strémungskanal mit Wassereintrittséffnungen
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und Wasseraustrittséffnungen wasserdurchstrombaren Flutungsraum, in dem zwei
Energiespeicher zumindest bereichsweise angeordnet sind, fehlt. Auch die Fotos
der Dummys gemal der Anlagen NKO035, NKO036 bestatigen weder einen an-
spruchsgemaéafen durchstrombaren Flutungsraum (fehlende Merkmale 1.8, 1.10.1
bis 1.10.3) noch das Vorsehen von zwei Energiespeichern, die zumindest bereichs-

weise im Flutungsraum angeordnet sind (fehlende Merkmale 1.6, 1.7, 1.9).

Unabhé&ngig davon ist dieser Vortrag bereits nicht entscheidungserheblich, da we-
der in der eidesstattlichen Versicherung L... (NK032) noch im Zusammenhang

mit dem Zeugenangebot D... noch in der Gesamtschau des klagerischen Vor-
trags die Moglichkeit einer Kenntnisnahme von samtlichen Merkmalen des Streit-
patents durch bloRes ,Hineinsehen* durch die Offnungen des Gerats behauptet
wird. Die in diesem Zusammenhang alleine genannten Merkmale (,Stator und Ro-
tor (Impeller) des Jetantriebs”, ,Impellerwelle, wie sie in Richtung Motor fuhrt“, ,Bat-
teriehalter* bzw. ,Propellerwelle und Energiespeicher’) umfassen gerade nicht
samtliche Merkmale des Streitpatents, da es u.a. zumindest an den Merkmalen 1.6
bis 1.9 fehlt. Mangels Einblicks in das Geh&useinnere fehlt eine Offenbarung von
zwei Energiespeichern, die zusatzlich zum Strémungskanal im Flutungsraum an-
geordnet sind. Da von aul3en der innere Aufbau nicht erkennbar, ist somit auch
nicht ersichtlich, ob eine Durchstromung im Inneren oder nur eine Flutung der hin-
ter den Einlassschlitzen nicht weiter erkennbaren Bereiche moglich ist. Damit fehlt
eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung eines anspruchsgemaflien wasser-
durchstrombaren Flutungsraums (fehlende Merkmale 1.8 und 1.9 i.V.m. den Merk-
malen 1.10.1 bis 1.10.3).

Eine Kenntnisnahme der Lehre des Streitpatents mit samtlichen erfindungsgema-
Ren Merkmalen (vgl. BGH GRUR 1997, 892 — Leiterplattennutzen) aufgrund des
,Hineinsehens" in das Gerat hat die Klagerin demnach schon nicht behauptet. Man-
gels Entscheidungserheblichkeit kam daher auch eine Anhdrung des Zeugen D...

nicht in Betracht.

e) Daruber hinaus offenbart selbst ein Dummy in ge6ffnetem Zustand (entspre-
chend den Abbildungen der NKO35 und NK036) keinesfalls sdmtliche Merkmale
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des Streitpatents, so dass selbst bei unterstellter Ausstellung und Offnung eines
solchen Dummys wéahrend des ,Red Dot Design Awards 2011“ oder der ,Boot
2012" keine Ubereinstimmung der behaupteten Vorbenutzung mit der Lehre
des Streitpatents besteht, im Einzelnen:

Soweit der Klagervortrag zuletzt nur noch auf den ,Dummy* (und die Bilder NK035
bzw. NK036) abstellt, wiirde der Fachmann selbst bei dessen ,Offnung” keines-
falls alle Merkmale des Streitpatents erkennen: Er erkennt lediglich den Stro-
mungskanal und die Offnungen am Bug und am Heck im Rumpfoberteil. Dagegen
l&sst sich den Bildern NKO35 bis NKO36 nicht entnehmen, dass es neben den feh-
lenden Energiespeichern und weiterer Einbauten auch einen wasserdurchstromba-
ren Flutungsraum gibt. Denn aufgrund fehlender Komponenten sind die tatsachli-
che raumliche Situation und damit eine Wasserverteilung oder Wasserdurchstro-
mung im Innern nicht ersichtlich. Zwar mégen die Merkmale 1.1 bis 1.5 und 1.10
fir den Fachmann erkennbar sein, jedoch fehlen zumindest die Merkmale 1.6 bis
1.9 und 1.10.1 bis 1.10.3.

f) Eine Mo6glichkeit der Kenntnisnahme samtlicher Merkmale des Streitpatents be-
stand schlief3lich auch nicht im Hinblick auf den weiteren Vortrag der Klagerin (in
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Verbindung mit der eidesstattlichen Versicherung L...), wonach auf der ,Boot
2012“ nicht nur ein SEABOB-Dummy ausgestellt, sondern zusatzlich auf einem
Fernsehbildschirm eine ,durchsichtige Animationszeichnung®“ von dem Innenle-

ben gezeigt worden sei.

Dass die Klagerin auf das Bestreiten dieses Sachvortrags durch die Beklagte keinen
Beweis fur ihre Behauptung angeboten hat, kann dahinstehen. Denn soweit in der ei-
desstattlichen Versicherung L... in Ziffer 35 ausgefihrt wird, es sei ein Innenleben
gezeigt worden, das demjenigen der Abbildungen auf den Seiten 18-19 des Katalogs
NKO030 entsprochen habe, hat der Senat bereits im qualifizierten Hinweis (vgl. dort S.
20) darauf hingewiesen, dass aus dieser Abbildung der NKO30 jedenfalls nicht die
Merkmale 1.8, 1.9 und 1.10.1 bis 1.10.3 hervorgehen.

Technologie.

Die vorliegende Rontgenzeichnung zeigt wenige (werbewirksame) Komponenten
innerhalb des Wasserfahrzeugs konzentriert und andere Bauteile hierzu weglasst.
Sie zeigt ausschliel3lich einen hinteren Teil des Stromungskanals mit motorbetrie-
bener Wasser-Beschleunigungsvorrichtung (Propellerschaufeln sind rot hervorge-
hoben), die zwei Energiespeicher (griin hervorgehoben), heckseitige Rumpfteile
mit beidseitigen (Wasserdurchtritts-)Offnungen im Heck sowie bugseitige Rumpf-
teile mit Display.

Demnach sind zwar die Merkmale 1.1 bis 1.7 und 1.10 aus der Rdontgenzeichnung
bekannt, nicht jedoch die Merkmale 1.8, 1.9 sowie 1.10.1 bis 1.10.3, da aufgrund
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der offensichtlich nicht vollstdndig dargestellten Rumpfhulle, nicht vollstandig dar-
gestellter (weiterer) Einbauten und nicht entnehmbarer bugseitiger Offnungen auch
kein Flutungsraum ausgebildet ist, der Gber Wasserdurchtrittséffnungen, d.h. Was-
sereintritts6ffnungen im Bug und Wasseraustrittsdéffnungen im Heck mit der (Was-
ser-) Umgebung in Verbindung stehen kann. Infolgedessen sind auch die Energie-

speicher nicht (bereichsweise) im Flutungsraum angeordnet.

Selbst aus der Zusammenschau der Merkmale eines — unterstellt getffneten — Dummys
(NKO35; NK036) mit den aus der ,Animationszeichnung“ (NK030) ersichtlichen Merk-
malen waren daher die Gegenstande des Streitpatents nicht ersichtlich, da es weiterhin
zumindest an den Merkmalen 1.8 und 1.9 sowie 1.10.1 bis 1.10.3 fehlt.

1.4. Ausgehend hiervon war auch den weiteren Beweisangeboten der Klagerin in
Zusammenhang mit dem ,Red Dot Design Award 2011" und der ,Boot 2012“ nicht

nachzugehen.

Eine Inaugenscheinnahme (8 99 PatG i. V. m. 371 ZPO) des zur mundlichen Ver-
handlung mitgebrachten Gerats SEABOB F5 (ohne Motor, ohne Batterien) mit der
Seriennummer D52 00000023 kam mangels Entscheidungserheblichkeit nicht in
Betracht. Denn wie dargelegt hat die Klagerin weder bewiesen, dass die Beklagte
bei dem ,Red Dot Design Award 2011“ und der ,Boot 2012" einen solchen (bzw.
zumindest baugleichen) Dummy prasentiert hatte, noch hat sie hinreichend zu
Moglichkeiten der Kenntnisnahme von dem Innenleben eines solchen Geréts vor-
getragen, noch ist — selbst wenn man eine solche Kenntnisnahmemaglichkeit un-
terstellt — eine Ubereinstimmung der behaupteten Vorbenutzung mit der Lehre des

Streitpatents gegeben.

Die sonstigen Beweisantrage der Klagerin beziehen sich auf tberholten Vortrag.
Soweit die Klagerin urspringlich die Geschéaftsflihrer des ,,Red dot Design Awards*
(Z..., Frau Z1... und Herr O...) dafur benannt hatte, dass lediglich

.serienreife” Produkte bzw. dass ein funktionsfahiger ,,Original-SEABOB F5" im
Red Dot Museum in Essen ausgestellt worden sei, hat sie diesen Vortrag zuletzt
nicht mehr aufrechterhalten, sondern wie dargelegt zur Prasentation eines ,Dum-

mys mit Innenleben® (NK035, NK036) vorgetragen. Im Ubrigen gilt auch insoweit,
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dass zu einer Offnung des SEABOB F5 (ob im Original oder als Dummy) durch
bestimmte fachkundige Betrachter nicht substantiiert vorgetragen wurde, so dass
in keinem Fall die Mdglichkeit der Kenntnisnahme samtlicher Merkmale des Streit-
patents bestand.

2. Leihweise Uberlassung des SEABOB F5 und durchgefiihrte (Test-)Fahrten
auf Mallorca im Zeitraum 24. Auqust 2011 bis Oktober 2011

Die leihweise Uberlassung des SEABOB F5 an den Geschéaftsfiihrer der Klagerin
im Zeitraum vom 24. August 2011 bis Oktober 2011 sowie die in diesem Zusam-
menhang auf Mallorca durchgefiihrten (Test-)Fahrten begriinden keine offenkun-

dige Vorbenutzung.

Zwar wurde der SEABOB F5 dem Geschaftsfuhrer der Klagerin fur die Dauer von
knapp drei Monaten uberlassen. In diesem Zusammenhang ist es ferner unstreitig,
dass der Geschaftsfuhrer der Klagerin das Gehduse des SEABOB F5 am 25. Au-
gust 2011 zu Reparaturzwecken aufgeschraubt und geé6ffnet hat, wobei es nahe-
liegt, dass er zumindest bei dieser Gelegenheit samtliche Merkmale des Innenrau-

mes wahrnehmen konnte.

Jedoch unterlag der Geschéaftsfuhrer der Klagerin einer Geheimhaltungspflicht,

was der Offenkundigkeit der Vorbenutzung entgegensteht.

2.1. Besteht die Benutzungshandlung - wie hier - darin, dass der betreffende Ge-
genstand an einen Dritten geliefert wird, kommt es darauf an, ob die Weiterverbrei-
tung der von dem Empfanger der Lieferung erhaltenen Kenntnis an beliebige Dritte
nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat. Die Antwort auf diese Frage hangt
mafldgeblich davon ab, ob fir den Mitteilungsempfanger — hier den Geschaéftsfihrer
der Klagerin - eine Pflicht zur Geheimhaltung bestand oder wenigstens nach der
Lebenserfahrung anzunehmen war, dass er die Benutzungshandlung, etwa wegen
eines eigenen geschaftlichen oder sonstigen Geheimhaltungsinteresses tatsach-
lich geheim halten werde. Bei einer solchen Sachlage ist die Offenkundigkeit im
Allgemeinen zu verneinen. Ist dagegen eine Geheimhaltungspflicht nicht vereinbart
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worden und eine Geheimhaltung auch sonst nicht zu erwarten, ist in der Regel
davon auszugehen, dass mit der Lieferung die Kenntnis von der Erfindung der Of-
fentlichkeit preisgegeben und die jedenfalls nicht fernliegende Moéglichkeit geschaf-
fen worden ist, dass beliebige Dritte von ihr Kenntnis nehmen kdénnen (vgl. zum
Ganzen BGH GRUR 1996, 747, 752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem,
BGH, Urteil vom 8.11.2016, X ZR 116/14 - Warmespeicher, juris Rn. 26; BGH
GRUR 2020, 833 Rn. 28 f. — Konditionierverfahren).

2.2. Vorliegend unterlag der Geschéaftsfiuihrer der Klagerin, Herr L..., aufgrund
der schriftlichen Leihvereinbarung vom 22./24. August 2011 einer Geheimhal-

tungspflicht.

Die als Anlage NB7 vorgelegte Leihvereinbarung vom 22./24. August 2011 zwi-
schen der C... AG, Stuttgart (,Verleiher*) und Herrn L..., Augsburg

(,Entleiher) wurde ausweislich ihrer Praambel ,im Rahmen einer Produktneuent-
wicklung*“ getroffen. Nach Ziffer 1 stellt der Verleiher dem Entleiher ,zu Prototy-
pen-Testzwecken*” die dort bezeichneten Gegenstande leihweise zur Verfligung,
neben einem SEABOB F3 Prototyp (der ausweislich handschriftlichen Zusatzes
vom 25.8.2011 ,wieder mitgenommen*“ wurde, was auch unstreitig ist) einen SE-
ABOB F5 Prototyp nebst Zubehor, wobei die Leihgegenstande Eigentum des Ver-
leihers bleiben. Die Leihvereinbarung enthélt sodann u.a. folgende Regelungen in
Bezug auf Geheimhaltungs- und Schutzpflichten (Hervorh. d. d. Senat):

,4. Der Entleiher wird dem Verleiher alle Personen namentlich benennen,
die die Leihgegenstande nutzen oder denen diese anderweitig zur Kenntnis

gelangen.

5. Der Entleiher sichert zu, keine Bildaufnahmen (Fotos, Video etc.) von
den Leihgegenstdnden zu machen. Zudem versichert der Entleiher, dass

keine Publikationen tUber das neue Produkt des Verleihers erfolgen.

6. Der Entleiher verpflichtet sich gegeniber dem Verleiher zur absolu-

ten Verschwiegenheit Gber den Prototypentest. Insbesondere wird er
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alle nach Ziffer 4 zu benennenden Personen auf die bestehende Ver-
schwiegenheitspflicht hinweisen und diese ebenfalls zur Verschwiegenheit

verpflichten.

7. Die Ruckgabe der Leihgegenstande hat unverziglich nach Kindigung
durch den Verleiher auf Anforderung zu erfolgen. Die Modalitaten der Ruck-
sendung werden mundlich oder per E-Mail vereinbart. Die Transportkosten
tragt der Verleiher.”

2.3. Die Leihvereinbarung mit Geheimhaltungspflicht vom 22./24. August 2011

wurde wirksam geschlossen.

Einer Beweisaufnahme durch Einholung eines Schriftgutachtens, wie von der Kla-
gerin angeregt, bedarf es nicht. Der Vortrag der Beklagten zum Abschluss der
Leihvereinbarung ist vielmehr nach den Grundséatzen des § 138 Abs. 2, 4 ZPO als
zugestanden zu betrachten. Das Vorbringen der Klagerin, ihr Geschaftsfihrer
kénne sich aufgrund des Zeitablaufs von 11 % Jahren nicht mehr erinnern, ob er
das Dokument unterschrieben habe, auch habe er in seinen Unterlagen kein ge-

gengezeichnetes Exemplar auffinden kénnen, ist unbehelflich.

a) Die Beklagte hat unter Vorlage von E-Mailverkehr (NB4) und einer Kopie der
Leihvereinbarung (NB7) vorgetragen, der Geschéaftsfuhrer der Klagerin habe die
Leihvereinbarung mit E-Mail vom 23. August 2011 bestatigt, am 24. August 2011
unterschrieben und das beiderseitig unterschriebene Exemplar am selben Tage
absprachegemal den Mitarbeitern der Beklagten (den Herren S1... und S2...

) im Rahmen der Uberlassung der SEABOB-Geréte (ibergeben.

b) Hierzu kann sich die Klagerin nicht zuldssigerweise mit Nichtwissen erklaren.
Denn der Abschluss des Leihvertrages ist Gegenstand der eigenen Wahrnehmung
ihres Geschaftsfuhrersi. S. d. 8§ 138 Abs. 4 ZPO.

ba) Einer Partei ist es grundsatzlich gemalR § 138 Abs. 4 ZPO verwehrt, eigene

Handlungen und Wahrnehmungen — bzw. bei juristischen Personen: ihrer Organe
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(vgl. MuKo-Fritsche, 6 Aufl.,, 8 138 ZPO Rn. 34) - mit Nichtwissen zu bestreiten.
Nur ausnahmsweise kommt ein Bestreiten eigener Handlungen und Wahrnehmun-
gen dann in Betracht, wenn die Partei — bzw. hier: der Geschaftsfuhrer der Beklag-
ten - nach der Lebenserfahrung glaubhaft macht, sich an gewisse Vorgange nicht
mehr erinnern zu kénnen. Die bloRe Behauptung, sich nicht zu erinnern, reicht in-
dessen nicht aus (vgl. etwa BGH VersR 2016,1483; BGH, Beschluss vom
07.11.2007 - Az. IV ZR 149/04; BGH, Urteil vom 10.10.1994, Az. Il ZR 95/93; OLG
Minchen, Beschluss vom 22.10.2020 - Az. 25 U 3434/20), vielmehr sind nahere
Umstande darzutun, die das Fehlen von Erinnerung glaubhaft machen (vgl. BGH,
Beschluss v. 30. November 2019. VI ZR 428/17). An die Glaubhaftmachung sind
zwar nach der Rechtsprechung nicht die im Rahmen des § 294 ZPO geltenden
Mal3stdbe anzulegen, sie ist jedoch im Sinne einer nach der Lebenserfahrung an-
zunehmenden Plausibilitdt zu verstehen (vgl. OLG Muiunchen, Beschluss vom
1.12.2020, 25 U 5829/20, juris). Ein behauptetes Vergessen kann danach z. B.
glaubhaft sein, wenn ein langer Zeitraum verstrichen ist und die behaupteten Er-
eignisse keine besondere Originalitat und Einzigartigkeit aufwiesen, sondern lang
zuruckliegende Alltagsvorgange darstellen (vgl. BGH NJW-RR 2002, 612, 613;
MuKo-Fritsche, aaO, 8§ 138 ZPO Rn. 32; Musielak/Voit, 20. Aufl. 2023, § 138 Rn.
16).

bb) Nach diesen Mal3staben ist vorliegend ein Bestreiten mit Nichtwissen nicht zu-
lassig. Der Geschaftsfuhrer der Klagerin hat die Leihvereinbarung unstreitig mit E-
Mail des Geschaftsfihrers der Beklagten vom 22. August 2011 erhalten und mit
Antwort-E-Mail vom 23. August 2011 (,Betreff: AW: Leihvereinbarung®) die Uber-
gabe eines unterzeichneten Exemplars an die Mitarbeiter der Beklagten im Rah-
men der Geratelbergabe zugesagt (,mache ich“, vgl. Anlage NB4). Dass er sich
nicht mehr daran erinnern will, ob er die Leihvereinbarung am Folgetag seiner Zu-
sage, dem 24. August 2011, unterzeichnet hat, erscheint nach der Lebenserfah-
rung nicht plausibel. Die Klagerin hat bereits keine Grinde vorgetragen, warum ihr
Geschaftsfuhrer trotz seiner Zusage vom 23. August 2011 doch noch von einer
Unterzeichnung des Leihvertrages Abstand genommen haben sollte. Sie hat auch

nicht plausibel gemacht, warum die Mitarbeiter der Beklagten dem Geschéftsflihrer
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der Klagerin die beiden SEABOB Gerate am 24. August 2011 ohne gegengezeich-
nete Leihvereinbarung tberlassen haben sollten. Schlie3lich sind auch keine Um-
stande dargetan, die das Fehlen von Erinnerungen gerade in dieser Frage glaub-
haft machen. Der Zeitablauf von 11 ¥ Jahren alleine rechtfertigt diese Annahme
vorliegend, aufgrund der dargelegten Umstande, nicht, zumal es sich bei der Frage
des Vertragsschlusses nicht um einen unbedeutenden Alltagsvorgang handelte
und der Geschaftsfiihrer der Klagerin im Ubrigen in seiner eidesstattlichen Versi-
cherung (unterschrieben in der mundlichen Verhandlung vom 22. Marz 2023,
NK032) durchweg sehr detaillierte Erinnerungen an einzelne Vorgange aus den
Jahren 2011 und 2012 behauptet. Dass er sich ausgerechnet (und ausschlief3lich)
an den Vertragsschluss vom 24. August 2011 nicht mehr erinnern will, erscheint
nach der Lebenserfahrung nicht plausibel und somit nicht glaubhatft.

bc) Das Zustandekommen des Leihvertrages vom 22./24. August 2011 kann die
Klagerin daher nicht mit Nichtwissen bestreiten. Bestreitet eine Partei unzuléssig
mit Nichtwissen, fuhrt das dazu, dass der Vortrag des Gegners gemald 8 138 Abs.
3 ZPO als zugestanden gilt (vgl. BGH NJW 2019, 3788; BGH, Urteil vom
22.04.2016 - Az. V ZR 256/14; BGH, Urteil vom 19. 4. 2001 - | ZR 238/98; BGH,
Urteil vom 10.10.1994 - Az. Il ZR 95/93).

c) Ausgehend hiervon war der Anregung der Klagerin auf Einholung eines Schrift-
gutachtens nach 88 441, 442 ZPO bereits deshalb nicht nachzukommen, weil das
Zustandekommen des Leihvertrags gemaf 8§ 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden gilt.
Nach dem oben Dargelegten ist davon auszugehen, dass die Beklagte und Herr
L... die Geheimhaltungspflicht vereinbaren wollten und die Leihvereinbarung

mit diesem Inhalt geschlossen haben, wobei ein Leihvertrag im Sinne von § 598
BGB nicht formbedurftig ist und es daher vorliegend — bei als unstreitig zu unter-
stellendem Sachverhalt - der Vorlage einer (Original-)Vertragsurkunde schon nicht
bedarf. Lediglich ergdnzend und zur Klarstellung wird angemerkt, dass die Klagerin
bis zuletzt die Echtheit der Unterschrift ihres Geschéaftsfuhrers vom 24. August
2011 auf dem Dokument NB7 nicht in zulassigerweise Weise bestritten oder — im
Hinblick auf ihre prozessuale Wahrheitspflicht, auf die die Parteien mit Verfligung

des Senats vom 17. Februar 2023 ausdrucklich hingewiesen worden waren - gar
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eine Falschung behauptet hat. Auch hinsichtlich der Echtheit der eigenen Unter-
schrift (hier: des Geschaftsfihrers der Klagerin) auf einem Vertragsdokument gilt,
dass eine bloRe Erklarung mit Nichtwissen nicht ausreichend ist (vgl. BGH MDR
2013, 486 Rn. 16; Zoller/Feskorn, ZPO, 34. Auflage, 8§ 439 Rn. 3), vielmehr obliegt
der Klagerin gemafR § 439 Abs. 1, 2i. V. m. § 138 ZPO insoweit eine prozessuale
Erklarungspflicht (vgl. BGH NJW 2017, 3304, Rn. 24). Eine derartige prozessuale
Erklarung hat die Klagerin aber nicht abgegeben. Die bloRe Behauptung, der Ge-
schaftsfuhrer der Klagerin habe die Unterschrift auf dem Dokument NB7 ,auf den
ersten Blick” nicht als seine erkannt, beinhaltet nicht die Erhebung des Falschungs-

einwands.

2.4. Nach alledem ist der Geschaftsfuhrer der Klagerin an die Geheimhaltungs-
pflicht aus der Leihvereinbarung vom 22./24. August 2011 gebunden. Auf das
Zustandekommen einer konkludenten Geheimhaltungspflicht kommt es daher nicht
an. Anzumerken ist jedoch, dass auch unter diesem Aspekt das Bestehen einer
Geheimhaltungspflicht vorliegend keinen Zweifeln unterliegt. Dem Geschaftsfihrer
der Klagerin war bekannt, dass es sich bei der leihweisen Uberlassung des SE-
ABOB F5 im Zeitraum 24. August 2011 bis Oktober 2011 um eine Entwicklungs-
und Erprobungstatigkeit bei gewerblicher Betatigung (vgl. BGH NJW-RR 1999, 834
- Herzklappenprothese) handelte. Die dem Geschaftsfihrer der Klagerin unstreitig
am 22. August 2011 per Mail (NB4) tUbersandte und von ihm mit Antwort-E-Mail
vom 23. August 2011 (NB4) bestatigte ,Leihvereinbarung” weist in ihrer Praambel
mehrfach und eindeutig auf die Aspekte der Produktneuentwicklung und die leih-
weise Uberlassung zu ,Prototypen-Testzwecken* hin und enthalt sodann die ent-
sprechenden Klauseln mit Schutz- und Verschwiegenheitspflichten (vgl. hierzu
oben, Ziffer 2.2.). Daruber hinaus legt der Geschéaftsfuhrer der Klagerin in seiner
eidesstattlichen Versicherung (NK032, Ziffer 27) selbst dar, dass der damalige Ge-
schéaftsfihrer der Beklagten, Herr W..., ihm am 25./26.8.2011 bei Vorfihrung

des SEABOB F5 auf Mallorca personlich darauf hingewiesen habe, dass die Leis-
tung des SEABOB F5 noch gesteigert werden kénne und man bereits am ,Fein-
tuning” arbeite, was ebenso die laufenden Entwicklungsarbeiten bestatigt. Bei die-
ser Sachlage musste es fur den Geschéaftsfuhrer der Klagerin ohne weiteres ein-



-35-

sichtig sein, dass die Beklagte im Hinblick auf die offensichtlich laufende Entwick-
lung und Erprobung von betriebsgeheimen Know-how ein zu respektierendes be-
triebliches Interesse daran hatte, die entstehenden Kenntnisse nicht nach auf3en
dringen zu lassen (vgl. BGH NJW-RR 1999, 834 — Herzklappenprothese). Die mal3-
geblichen Kenntnisse (insbesondere Uber das ,Innenleben” des SEABOB F5) blie-
ben auch auf die Klagerin beschrankt (vgl. BGH GRUR 2022, 1294 Rn. 124 — Ober-
flachenbeschichtung; BGH, Urteil vom 14.5.2019, X ZR 93/17, BeckRS 2019,
17249 Rn. 34), ohne Anhaltspunkte fur eine Weitergabe an eine unbestimmte Viel-
zahl Dritter (siehe hierzu ausfuhrlich unten, Ziffer 2.6 b)). Auf den Einwand der
Klagerin, dass sie zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in das Vertriebsnetz der
Beklagten eingebunden gewesen und noch kein Handlervertrag bestanden habe,
kommt es dabei nicht an, wobei nach der Rechtsprechung auch kein eigenes Inte-
resse des an der Entwicklungstatigkeit beteiligten Dritten — hier der Klagerin - an
der Geheimhaltung erforderlich ist (vgl. BGH GRUR 2022, 1294 Rn. 124 — Ober-
flachenbeschichtung, Rn. 120); vielmehr ist fir das Zustandekommen der (konklu-
denten) Geheimhaltungspflicht alleine die konkrete Zusammenarbeit im Zeitraum
August bis Oktober 2011 zwischen den Unternehmen der Klagerin und der Beklag-

ten zur Erprobung zu ,Prototypen-Testzwecken“ maf3geblich.

2.5. Auf eine (Gesamt-)Nichtigkeit der Leihvereinbarung (einschliel3lich der Ge-
heimhaltungspflicht nach Ziffer 6) kann sich die Klagerin nicht berufen.

Die von der Klagerin angegriffene Bestimmung in Ziffer 4 ist nicht ganz oder teil-
weise nichtig. Die Leihvereinbarung zwischen der C... AG, Stuttgart (,Verlei-

her*) und Herrn L..., Augsburg (,Entleiher®), unterliegt deutschem Recht,

da es nicht auf die Uberlassung des SEABOB F5 auf Mallorca ankommt, sondern
auf den gewohnlichen Aufenthalt des Erbringers der charakteristischen Leistung,
hier des Verleihers (vgl. Art. 4 Abs. 2 ROM I). Da es sich um einen Individualvertrag
zwischen zwei Unternehmern handelt (vgl. § 310 Abs. 1 BGB), finden die 88 305
ff. BGB keine Anwendung. Fur Nichtigkeitsgriinde, insbesondere nach § 138 BGB,
ist weder vorgetragen noch etwas ersichtlich. Der Geschéftsfuhrer der Klagerin hat
den Leihvertrag in Kenntnis aller relevanten Umstande abgeschlossen und weder

angefochten noch im Vertragszeitraum in Bezug auf seine Verpflichtung aus Ziffer
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4 ein Leistungsverweigerungsrecht (vgl. 8 275 Abs. 2 BGB) geltend gemacht.

Soweit die Klagerin eine ,Undurchfihrbarkeit“ und damit sinngemal eine (objek-
tive) Unmaoglichkeit geltend macht, gilt 8 275 Abs. 1 BGB nur fur primare Leistungs-
pflichten, nicht aber fur Verhaltens- und Schutzpflichten nach § 241 Abs. 2 BGB
(vgl. Palandt-Griineberg, 79. Aufl., 8 275 BGB Rn. 3). Unabhé&ngig davon liegen fur
eine Unmoglichkeit keine rechtlichen oder tatsachlichen Grinde vor. Die Klausel in
Ziffer 4 ist nach § 133 BGB dahingehend auszulegen, dass die Parteien Vernunfti-
ges gewollt haben (vgl. Palandt-Ellenberger, a. a. O., 8§ 133 BGB Rn. 26). Nach
ihrem Sinn und Zweck verpflichtet die Klausel in Ziffer 4 den Entleiher, der Verlei-
herin neben den unmittelbaren Nutzern der Leihgegenstande (Testfahrer, Kunden)
auch solche dritte ,Personen” zu benennen, die ,anderweitig“ vergleichbar wie Nut-
zer Kenntnis von dem Prototyp erlangt haben, nicht jedoch — wie von der Klagerin
vorgetragen - beliebige Dritte (die den SEABOB F5 nur aus der Ferne wahrneh-
men). Auch die Gesamtschau mit der Regelung in Ziffer 6 bestatigt, dass es sich
bei den ,nach Ziffer 4 zu benennenden Personen® nur um solche Personen (wie zB
Reparateure) handeln kann, mit denen der Entleiher in unmittelbaren Kontakt steht,
sodass er sie nach Ziffer 6 zur Verschwiegenheit verpflichten kann. Daflr, dass
dem Geschaftsfuhrer der Klagerin eine namentliche Benennung dieser Personen
nach Ziffer 4 der Leihvereinbarung im Vertragszeitraum unmadglich gewesen sein
sollte, ist weder vorgetragen noch sonst etwas ersichtlich. Abgesehen davon
konnte sich die Klagerin auch nicht auf eine Gesamtnichtigkeit der Leihvereinbarung
(einschlie3lich der Geheimhaltungspflicht nach Ziffer 6) berufen, da der Vertrag in
jedem Fall wirksam bliebe (vgl. § 311a Abs. 1 BGB).

2.6. Der Geheimhaltungspflicht aus dem Leihvertrag steht auch keine Einwen-

dung wegen Rechtsmissbrauchs nach § 242 BGB entgegen.

Das Vorbringen der Klagerin, wonach ihr Geschéaftsfihrer wegen des ,widersprich-
lichen Verhaltens der Beklagten® nicht an die vom ihm unterzeichnete Geheimhal-
tungsvereinbarung gebunden gewesen sei, greift offensichtlich nicht durch.
Rechtsmissbrauchlich ist widersprtchliches Verhalten nur dann, wenn fir den an-

deren Teil ein Vertrauenstatbestand entstanden ist oder wenn andere besondere
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Umstande die Rechtsausibung (hier: die Geltendmachung der Geheimhaltungs-
pflicht) als treuwidrig erscheinen lassen (vgl. Palandt/Grineberg, a. a. O., § 242
Rn. 55, ,venire contra factum proprium*). Hierfur bestehen vorliegend bereits des-
halb keine Anhaltspunkte, da die Beklagte weder bei dem ,Red Dot Design Award
2011" noch sonst in der Zeit vor oder wahrend der Dauer des Leihvertrages samt-
liche Merkmale des Streitpatents der Offentlichkeit zuganglich gemacht hat (siehe
hierzu ausfuhrlich, V 1. und V.3.). FUr einen Vertrauenstatbestand zugunsten des
Geschaftsfuhrers der Klagerin ist demnach nichts ersichtlich.

Der Geschaftsfuhrer der Klagerin war daher an die Geheimhaltungspflicht geman

der Leihvereinbarung vom 22./24. August 2011 gebunden.

2.7. Ohne Erfolg macht die Klagerin schliel3lich geltend, dass ein Vertrauensbruch

ihres Geschaftsfuhrers zur Offenkundigkeit gefuhrt habe.

a) Nach den dargelegten Grundsatzen der Rechtsprechung ist die Offenkundigkeit
einer Vorbenutzung im Allgemeinen zu verneinen, wenn eine Geheimhaltungs-
pflicht wie hier ausdriicklich oder auch nur stillschweigend vereinbart ist. Denn un-
ter diesen Voraussetzungen kann nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge damit
gerechnet werden, dass derjenige, der durch die Benutzungshandlung von der Er-
findung erfahren hat, sich vertragstreu verhalten und seine Kenntnis nicht weiter-
geben wird (BGH GRUR 1996, 747, Rn. 89 — Lichtbogen-Plasma-Beschichtungs-
system). Stellt sich allerdings heraus, dass der Mitteilungsempféanger die erlangte
Kenntnis unter Bruch der Geheimhaltungspflicht tatsachlich an Dritte verraten hat,
ist die zunachst begriindete Erwartung der Geheimhaltung widerlegt und der Ge-
genstand der Benutzungshandlung offenkundig geworden (BGH GRUR 1996, 747,
Rn. 89 — Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGH GRUR 1966, 484, 487 -
Pfennigabsatz I; Busse/Keukenshrijver, 9. Aufl. 2020, 8 3 PatG Rn. 50 mwN).

b) Nach diesen Mal3staben besteht vorliegend keine Offenkundigkeit, denn die Kla-
gerin hat einen Geheimnisverrat ihres Geschaftsfihrers schon nicht dargelegt.

Dass Herr L... bestimmten dritten Personen konkrete Erkenntnisse von der Er-
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findung, die er insbesondere bei Offnung des Gehauses des SEABOB F5 zu Re-
paraturzwecken am 25. August 2023 erlangen konnte, verraten hatte, ist schon

nicht vorgetragen.

Soweit die Klagerin stattdessen vortragt, ihr Geschaftsfihrer habe seine Kunden
(als Nutzer des SEABOB F5) entgegen Ziffer 6 des Leihvertrages nicht zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet, liegt hierin ggf. ein Vertragsbruch, aber kein Geheim-
nisbruch in Bezug auf die Lehre des Streitpatents. Eine Kenntnisnahme von der
Lehre der Erfindung durch bestimmte Nutzer sowie die Weiterverbreitung solchen
Wissens ist damit weder dargelegt noch nach der allgemeinen Lebenserfahrung
wahrscheinlich. Denn wie dargelegt vermittelt eine einfache (Test-)Fahrt mit dem
SEABOB F5 (in geschlossenem Zustand) schon keine ausreichende Erkenntnis
von der Erfindung. Vielmehr wird die beanspruchte Lehre allenfalls dann erkenn-
bar, wenn ein verstandiger Betrachter das Gehause des SEABOB aufschraubt, 6ff-
net und hierdurch samtliche im Innenraum angeordneten Komponenten wahrneh-
men kann. Dass eine solche Offnung des SEABOB F5-Gehauses durch bestimmte
Nutzer (Fahrer des SEABOB F5) erfolgt sein sollte, hat die Klagerin aber bereits
nicht behauptet, und dies liegt auch nicht nahe, da Testfahrer und Kunden der SE-
ABOB-Verleihstation nach der Lebenserfahrung nicht in Reparaturvorgange einge-
bunden sind. Mangels Untersuchungsmaoglichkeit (vgl. BGH GRUR 2001, 819, Rn.
39 — Schalungselement) fur reine Nutzer (Fahrer) kann daher nicht mit einer auch
nur entfernt liegenden Moglichkeit der Kenntnisnahme des ,Innenlebens” des SE-

ABOB F5 und damit sdmtlicher Merkmale des Streitpatents gerechnet werden.

2.8. Nach alledem begrtinden die leihweise Uberlassung des SEABOB F5 an
den Geschaftsfiuhrer der Klagerin im Zeitraum vom 24. August 2011 bis Oktober
2011 und die in diesem Rahmen durchgefihrten Testfahrten keine offenkundige

Vorbenutzung.

3. Messe ,Boot 2013“ (NK010 bis NK012)

Die Ausstellung auf der Messe ,,Boot 2013 stellt keine offenkundige Vorbenutzung

dar. Die Messe fand unstreitig vom 19. Januar 2013 bis zum 27. Januar 2013 statt
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und begann somit erst einen Tag nach dem mal3geblichen Prioritatszeitpunkt.

Das dazu vorgelegte Youtube-Video (NK010) datiert vom 21. Januar 2013, ist dem-
nach ebenso nach dem Prioritatstag veroffentlicht worden und steht dem Gegen-

stand des Anspruchs 1 bereits daher nicht neuheitsschadlich entgegen.

Der vorgelegte Screenshot des Unternehmens S3... (NK011) vom 17. Ja-

nuar 2013 durfte zwar vorveroffentlicht sein, offenbart jedoch lediglich einen Was-
serschlitten mit E-Jet Power Technologie. Damit sind zwar die Merkmale 1.1 bis
1.5 offenbart, jedoch nicht die Merkmale 1.6 bis 1.10.3. Eine Offenbarung Uber
einen zusatzlich zum Stromungskanal mit Wassereintrittsoffnrungen und Was-
seraustrittséffnungen wasserdurchstrémbaren Flutungsraum, in dem zwei Energie-

speicher zumindest bereichsweise angeordnet sind, fehlt der NKO11.

Der vorgelegte Artikel ,Mit neuem Schub expandieren” (NK012) lasst offen, wann
er veroffentlicht wurde. Unabh&ngig davon sind hier nur die Merkmale 1.1 bis 1.5
offenbart, denn aus dem Artikel geht hervor, dass es sich um ein Wasserfahrzeug
handelt. Demnach kann auch inharent eine Wasserbeschleunigungseinrichtung
mitgelesen werden. Eine Beschreibung Gber die Anordnung des Flutungsraums mit
darin bereichsweise angeordneten Energiespeichern fehlt aber, so dass die Merk-

male 1.6 bis 1.10.3 daraus nicht hervorgehen.

4. “Sunseeker Open Days in Port Adriano, Mallorca® im Mai 2013 (NK013,
NK014)”

Die Bekanntmachung des SEABOBs F5 auf den ,Sunseeker Open Days” im Mai
2013 stellt bereits deshalb keinen vorbekannten Stand der Technik dar, da die Ver-
anstaltung erst nach dem Prioritatstag des Streitpatents stattfand. Zudem ist keines
der Merkmale 1.1 bis 1.10.3 in den vorgelegten Dokumenten offenbart.

5. Sonstige geltend gemachten Vorbenutzungen (Fotoshootings, Fahrten mit
dem SEABOB F5 in 6ffentlich zuganglichen Buchten und Freibadern)
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In Bezug auf die weiteren geltend gemachten Vorbenutzungen, im Einzelnen:

- Fotoshooting mit SEABOB F5 am 08.11.2011 (NK027);

- Fotoshooting mit SEABOB F5 am 10.11.2011 in einer 6ffentlich zugangli-
chen Bucht in Ibiza (NK028, NK031);

- Fahrt von Herrn H... mit dem SEABOB F5 am 24.09.2011 in der
Taucherbucht CALA Lliteras* (NK032);

- Fahrten in oOffentlichen Freibadern vor Badegasten im Sommer 2012
(NK031).

steht der Mdglichkeit einer Kenntnisnahme samtlicher Merkmale des Streitpatents
bereits entgegen, dass der SEABOB F5 jeweils nur von auf3en (in geschlossenem
Zustand, ohne Kenntnisnahmemaoglichkeit von dem Innenleben) wahrgenommen
werden konnte. In Bezug auf samtliche o. g. geltend gemachten Vorbenutzungen
sind daher zumindest die Merkmale 1.6 bis 1.9 und 1.10.1 bis 1.10.3, wonach der
Rumpf des Wasserfahrzeugs zusatzlich einen Flutungsraum mit Wassereintritts-
und Wasseraustrittséffnungen aufweisen soll und zwei Energiespeicher zumindest
bereichsweise im Flutungsraum angeordnet sind, fir den Fachmann nicht eindeutig
und unmittelbar erkennbar gewesen. Erganzend wird auf die Ausfihrungen im qua-
lifizierten Hinweis vom 14. Juli 2022 Bezug genommen, denen die Klagerin insoweit

schon nicht mehr entgegengetreten ist.

VII.

Von dem von der Klagerin in das Nichtigkeitsverfahren eingefiihrten und zu bertck-
sichtigenden druckschriftlichen Stand der Technik ist der Gegenstand nach An-
spruch 1 des erteilten Patents weder neuheitsschadlich getroffen noch nahegelegt;

mithin ist er patentfahig.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ist neu gegentber

den deutschen Designs NKO015, NKO016 und den europaischen Geschmacksmus-
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tern NKO17 und NKO018. Denn diese offenbaren jeweils zumindest nicht die Merk-
male 1.6 bis 1.9.

Abbildung 1: links Ansicht schrag von hinten, rechts Ansicht von unten

Die Druckschriften NK015 bis NK018 offenbaren ein Sportgerat (NK015: ,Erzeug-
nis(se): Sportgerate”). Aus den verschiedenen gezeigten Perspektiven ist erkenn-
bar, dass der Gegenstand, der keine Rader und Fligel aufweist und am Heck of-
fensichtlich einen Strémungsauslass aufweist, zudem im Vergleich zu H6éhe und
Breite eine deutlich groRere Lange aufweist, was auf ein Wasserfahrzeug hinweist.
In den Zeichnungen ist offenbart, dass die Vorrichtung einen Rumpf aufweist, der
offenbar aus einem Oberteil und einem Unterteil zusammengesetzt ist, denn in den
jeweiligen Seitenansichten ist eine horizontale Linie erkennbar, die eine zweischa-
lige zusammengesetzte Konstruktion vermuten lasst (Merkmal 1.1).

Am Oberteil der Vorrichtung sind beidseitig des Rumpfes ersichtlich Griffe ange-
ordnet (Merkmale 1.2 und 1.2.1), die die Eignung aufweisen, dass sich ein Benut-
zer daran festhalten kann (Merkmal 1.2.2). Aus der Draufsicht und der Ansicht von
schréag hinten ist erkennbar, dass an den Steuergriffen auch Bedienkndpfe ange-
bracht sind (Merkmal 1.2.3).

Aufgrund der runden Offnung mittig im Heck (siehe Ansicht schrag von hinten) und
der mittig im Rumpfboden angeordnete langliche Offnung (siehe Ansicht von unten)
sieht der Fachmann, dass der Rumpf einen Stromungskanal aufweist, in dem Was-
ser kielseitig eintritt und am Heck wieder austritt (Merkmal 1.3). Dem Fachmann
ist klar, dass ein Antrieb des Wasserfahrzeugs nur durch einen Motor mit ange-

schlossenen Energiespeicher erfolgen kann (Merkmale 1.4, 1.5). Die Ansicht von
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unten zeigt an den beiden AuRenseiten bzw. der Riickseite des Bug- und Heckbe-
reichs kiemenartigen Offnungen, tiber die Wasser in den Rumpf eindringen kann.
Zumindest der Raum zwischen diesen kiemenartigen Offnungen und der ggf. un-

mittelbare Raum dahinter stellen ,Flutungsraume*” dar.

Nicht eindeutig und unmittelbar offenbart sind jedoch die Bestandteile des Innen-
aufbaus aus den Figuren des Designs. So offenbaren zwar die gezeigten Rumpf-
hilllen im vorderen unteren Bugbereich kiemenartige Offnungen und im Heckbe-
reich beidseitig des Stromungskanals mit Lamellen ausgestaltete Offnungen (s.0.).
Es kann dahingestellt bleiben, ob die bug- und heckseitigen Offnungen der Merk-
malsgruppe 1.10 entsprechen. Denn aus alledem ergibt sich weder eindeutig eine
Stromungsverbindung zwischen diesen Offnungen noch ein wasserdurchstromba-
rer Flutungsraum (fehlendes Merkmal 1.8).

Aufgrund der fehlenden Innenansichten der Rumpfhille mangelt es den Druck-
schriften NKO15 bis NK018 zudem an der offenkundigen Anordnung von Energie-
speichern im Flutungsraum (fehlende Merkmale 1.6, 1.7 und 1.9).

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ist neu gegentber
der NK019 (US 4 341 177 A). Denn diese offenbart nicht die Merkmale 1.6 bis 1.9
und 1.10.2 bis 1.10.3.

Die NK019 offenbart ein Wasserfahrzeug ,small watercraft* mit einem Rumpf ,hull
11" und darin angeordneten Wasseraufnahmekammern ,first and second water ac-
comodation compartments 20, 21“ (in Figuren 2 und 3 sind Kammern 21 senats-
seitig hellblau coloriert). Der Rumpf ist aus einem Oberteil ,deck 16“ und einem
Unterteil ,lower part 17 zusammengesetzt, die Uber Flansche 19, 19a zusammen-
gefugt sind (vgl. Sp. 1, Z. 64 bis Sp. 2, Z. 1 / Merkmal 1.1). Im Oberteil weist das
Wasserfahrzeug zwei Steuergriffe ,handle 12* auf, die beidseitig des Rumpfes an-

geordnet sind, damit der Benutzer ,crew 31" sich an den Griffen festhalten und das
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Fahrzeug steuern kann. Der Fachmann liest auch die Anordnung von an den Steu-
ergriffen angebrachten Bedienelementen mit (vgl. Figur 2, Sp. 2, Z. 2 bis 4, Z. 55
bis 57 / Merkmale 1.2, 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3).

Das Heck deé Wasserfahrzeugs weist gemali deh Figuren 3 und 4 einen Stro-
mungskanal mit einem Jetantrieb/Motor ,propulsion device 15“/,engine 14" auf (vgl.
Sp.2 Z. 4 bis 5, Z. 20 bis 32; Figuren 3 und 4 (der Stromungskanal ist senatsseitig
lila koloriert, der Jetantrieb 15 ist rosa koloriert) / Merkmale 1.3, 1.4 und 1.5).

Zur Einstellung der Wasserlinien 33, 37 (vgl. Figur 2 und Sp. 2, Z. 44 bis 65), d. h.
zur Befullung und Entleerung des Rumpfunterteils sind neben der bugseitigen Kam-
mer 20 zusatzlich im Heck des Fahrzeugs zwei separate Kammern 21 ,second
water accomodation compartments 21" vorgesehen (vgl. Figuren 2 und 3 senats-
seitig hellblau koloriert), die baulich durch den mittig angeordneten Stromungska-
nal (in Figuren 3 und 4 senatsseitig lila koloriert) vollstandig gegeneinander abge-
grenzt sind (vgl. Figuren 2 und 3). Die Stabilitdt des Wasserfahrzeugs im Stillstand
wird durch Beflllen der Kammern 20 und 21 mit Wasser erhoht, es stellt sich die
Wasserlinie 33 ein. Wahrend der Gleitfahrt entleeren sich die Kammern 20, 21 wie-

der, so dass sich die Wasserlinie 37 einstellt (vgl. Figur 1).
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Da die Kammern 21 zur Einstellung der Wasserlinien 33, 37 Uber die Offnungen
24, 26 zwar mit Wasser beflllt und auch entleert, jedoch nicht wasserdurchstréomt
werden, fehlt ein anspruchsgemafer Flutungsraum nach dem Merkmal 1.8 (vgl.
Figur 2; Sp. 2, Z. 44 bis 65).

Zudem fehlt eine Offenbarung Uber zwei Energiespeicher und (bereits in Folge des-
sen) deren Anordnung (fehlende Merkmale 1.6 bis 1.7 und 1.9)

Zwar sind die Offnungen 23, 24 und 26 im Fahrzeugunterteil angeordnet und ste-
hen mit der Umgebung in Verbindung (Merkmale 1.10, 1.10.1). Jedoch sind die
Merkmale 1.10.2 bis 1.10.3 in der NKO19 nicht offenbart. Zwecks Einstellung der
Wasserlinien 33 und 37 bilden diese Offnungen gleichzeitig Wassereintritts- und
Wasseraustrittséffnungen, d.h. das Wasser stromt wahrend der Verdrangerfahrt
durch jede Offnung ein wie auch aus. Zu Beginn der Gleitfahrt entleeren sich die
Kammern vollstandig. Diese Offnungen 23, 24, 26 dienen zwar der Wasserbefl-
lung und -entleerung, jedoch nicht im Bug (23) zum Wassereintritt und im Heck (24,
26) als Wasseraustritt und infolgedessen auch nicht zur Erzeugung einer an-

spruchsgemafien Durchstromung (fehlendes Merkmal 1.8) im Flutungsraum.

Soweit die Klagerin auf den Hinweis (NK038) des EPA im Einspruchsverfahren
betreffend das européische Patent 3 354 555, das dieselbe Prioritat beansprucht

wie das Streitpatent, verweist, fuhrt dies nicht zu einem anderen Ergebnis. Im dor-
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tigen Hinweis geht das EPA davon aus, dass die NK0O19 dem dortigen Patentan-
spruch 1 neuheitsschadlich entgegensteht. Dieser weicht jedoch vom vorliegenden
Gegenstand des Patentanspruchs 1 ab. Gegeniiber dem Patentanspruch 1 des eu-
ropaischen Patents 3 354 555 weist der Patentanspruch 1 des Streitpatents zu-
satzlich die Merkmalsgruppe 1.2 und die Merkmale 1.5, 1.6, 1.7, 1.9 und 1.10.1 bis
1.10.3 auf. Hiervon ausgehend sind die Merkmale 1.6, 1.9 und 1.10.2 bis 1.10.3 in
der NKO19 (US 4 341 177 A) nicht offenbart.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ist auch neu gegen-
Uber der NK020 mit NK0O33 und NK034. Denn diese offenbaren nicht die Merkmale
1.7 bis 1.10.3.

Es kann dahingestellt bleiben, ob anhand eines Vergleichs der NK020, Figur 2 mit
NKO033, Seite 16 sowie NK020, Figur 1 mit NK0O33, Seite 17 bzw. der NK020, Figur
2 mit NK034, Seite 65 sowie NK020, Figur 1 mit NK034, Seite 1 fir den Fachmann
erkennbar ist, dass es sich um das gleiche Produkt handelt. Denn in keiner der
Druckschriften sind — auch nicht in der Zusammenschau — die Merkmale 1.7 bis
1.10.3 offenbart.

fl—j A

Die NK0O20 beschreibt ein Wasserfahrzeug, das zur Erhdhung seines Wirkungs-
grads vorsieht, Batterien in einem warmeleitenden Gehéause wasserdicht anzuord-
nen und zumindest bereichsweise in warmeleitenden Kontakt mit dem (vorbei-)
stromenden Wasser zu bringen. Der Rumpf 10 des Wasserfahrzeugs wird von einer
Oberschale 10.1 und einer Unterschale 10.2 gebildet und mittels geeigneter Befes-
tigungsmittel miteinander verbunden (Abs. [0036] / Merkmal 1.1).
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Liegt der Benutzer auf dem Fahrzeugrumpf 10, dann kann er sich an Griffelemen-
ten 7 oder Griffmulden festhalten. An einem oder beiden Griffelement(en) 7 sind
Bedienorgane eines Handsteuergerates 14 integriert (Abs. [0040] / Merkmale 1.2
bis 1.2.3).

Im Rumpf ist ein Stromungskanal 8 ausgeformt, der im Bereich der Einstrémungs-
offnung 11 und der Ausstrémungsoffnung 12 leicht nach unten gekrimmt ist. Dem
Stromungskanal 8 ist eine Unterwasser-Antriebs-Einheit aus Stromungsstator 1,
Elektromotor 3, Wasserschraube 2 und Motorsteuergerat 4 zugeordnet (vgl. Abs.
[0035], [0036] / Merkmale 1.3 und 1.4).

Im Bereich des Buges der Oberschale 10.1 des Fahrzeugrumpfes 10 ist in der Un-
terseite eine Ausnehmung 13 eingeformt, in die ein Gehduse 9 mit Batterien 5 und
6 losbar eingesetzt ist. Das Gehause 9 mit den beiden aufladbaren Batterien 5 und
6 ist leicht und schnell austauschbar und zur optimalen Kuhlung und steuerbord-
seitig sowie kielseitig dem stromenden Wasser ausgesetzt ist (vgl. Figur 1, Anspr.
19, Abs. [0009], [0035] bis [0040] / Merkmale 1.5 und 1.6)

Allerdings fehlt es an Merkmal 1.7, wonach die Energiespeicher beidseitig der in
Langsrichtung des Rumpfes verlaufenden Mittellangsebene angeordnet sind, denn
die im Gehause aufgenommenen Batterien 5, 6 sind entlang der Fahrzeuglangs-

achse hintereinander angeordnet (vgl. Figur 1).

Da das Batteriegehause 9 zur Vermeidung einer unzulassigen Erwarmung der Bat-
terien im Betrieb langs seiner beiden Seiten (backbord und steuerbord) und kiel-
seitig direkt dem stromenden Wasser ausgesetzt ist (vgl. Abs. [0040] NK020), ist
weder Uberhaupt ein anspruchsgemaler Flutungsraum im Rumpf offenbart, noch
eine bereichsweise Anordnung des Batteriegehduses (anspruchsgemalf ,die Ener-
giespeicher®) in einem solchen Flutungsraum (fehlende Merkmale 1.8 und 1.9).
Infolgedessen kann auch der (fehlende) Flutungsraum nicht Gber Wasserdurch-
trittsoffnungen mit der Umgebung in Verbindung stehen. Im Ubrigen sind in der
NK020 auch weder Wassereintrittséffnungen im Bereich des Bugs noch Was-
seraustrittséffnungen im Bereich des Hecks angeordnet (fehlende Merkmale 1.10
bis 1.10.3).

Sofern die Klagerin der Auffassung ist, dass in Abs. [0040] und Anspruch 5 hervor-
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gehe, dass zwischen der Ausnehmung 13 und der Aul3enseite des Batteriegehau-
ses ein Flutungsraum mit Wasserdurchtritts6ffnungen ausgebildet sei, so ist dies
in der NKO20 nicht offenbart. Die in der Unterseite des Fahrzeugrumpfes einge-
formte Ausnehmung 13 ermdoglicht, das Batteriegehause 9 mit Batterien 5 und 6
dort lI6sbar einzusetzen (vgl. Abs. [0037]). Infolge der direkten Umstromung des
Batteriegehéuses 9 langs seiner beiden Seiten und kielseitig ist ein Flutungsraum
im Rumpf in der NKO20 nicht offenbart.

4. Dem weiteren vorgebrachten Stand der Technik nach den Druckschriften NK021
bis NK025 fehlt es jeweils an einem Flutungsraum gemaf den Merkmalen 1.8 bis
1.10.3.

Der Seascooter SEA-DOO im Katalog NK040, NK041 weist einen Rumpf mit Steu-
ergriffen (Merkmale 1.1 bis 1.2.3) auf, dem heckseitig ein Stromungskanal mit Mo-
tor zugeordnet ist (Merkmale 1.3, 1.4). Vom Stromungskanal raumlich getrennt ist
im Bugbereich ein Motor an einen Akkumulator als Energiespeicher angeschlossen
(Merkmal 1.5). Nicht offenbart sind zwei Energiespeicher, die beidseitig der in
Langsrichtung des Rumpfes verlaufenden Mittellangsebene zumindest bereichs-
weise in einem wasserdurchstrombaren Flutungsraum angeordnet sind. Demnach
fehlt es dem Wasserfahrzeug gemaf der NK040, NK0O41 an den Merkmalen 1.6
bis 1.10.3. Sofern die Kl&agerin auf das automatische Tarieren mit ,top water inlets*
und ,side water inlets* auf der Seite 7/8 der NK040 hinweist, so bilden diese Off-

nungen keinen wasserdurchstrombaren Flutungsraum im Rumpf aus, sondern le-

diglich bugseitig oben und in der Mitte des Rumpfes seitlich angeordnete Einlass-
offnungen fur jeweils wasserbefillbare Ballastraume (,inlets”). Da die raumliche
Trennung von Stromungskanal mit Motor im Heck und Energiespeicher und Bal-
lastrdumen im Bug eine funktionierende abgeschlossene Losung darstellt, hat der
von NK040 ausgehende Fachmann keine Veranlassung, diesen Aufbau zu andern
und dabei u. a. durchstrémbare Flutungsraume und darin angeordnete zwei (statt
wie in NK040 einen) Energiespeicher vorzusehen. Auch wurde seitens der Klagerin
nichts vorgebracht, woher der Fachmann in diese Richtung fihrende Anregungen

hatte entnehmen kénnen.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 erweist sich auch auf einer erfinderischen
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Tatigkeit beruhend (Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit.
a), Art. 56 EPU). Er ergibt sich namlich nicht in naheliegender Weise aus einer

Zusammenschau der Entgegenhaltungen NK020 und NKO019.

Das Wasserfahrzeug der NK019 weist wie das Wasserfahrzeug der NK020 zwar
einen Stromungskanal auf, jedoch fehlt es jedem der Wasserfahrzeuge an den
Merkmalen 1.7 bis 1.10.3, denn keines der Wasserfahrzeuge umfasst beidseitig
einer Mittellangsebene angeordnete Energiespeicher sowie einen anspruchsgema-
Ben Flutungsraum, der wahrend des Fahrbetriebs tGber Wassereintritts- und Was-
seraustrittséffnungen mit der Umgebung in Verbindung steht.

Wegen dieser jeweils fehlenden Merkmale kann auch eine Zusammenschau der
NKO019 mit NK020 nicht in naheliegender Weise zu einem Gegenstand mit diesen

Merkmalen fuhren.

a) Die Kombination der NK0O20 mit der von der Klagerin dazu angeftuihrten NKO19
fuhrt aber auch deswegen nicht zum Gegenstand des Patentanspruchs 1, da der
Fachmann bereits keine weitere Veranlassung hat, ausgehend von der NK020 zu-
satzlich zum Stromungskanal 8 tGiberhaupt einen Flutungsraum vorzusehen. Bereits
aus der NK020 (vgl. Abs. [0040], Anspruch 1) ist bekannt, dass das Batteriege-
hause 9 ausreichend gekihlt wird. Da die NKO20 bereits eine verbesserte Kiihlung
des Batteriegehauses und damit verbunden einen hoheren Wirkungsgrad lehrt, hat
der Fachmann ausgehend davon schon keine Veranlassung, die Kiihlung des Bat-
teriegehauses weiter zu optimieren (vgl. BGH-Urteil vom 27.03.2018-XZR 59/16 —
Kinderbett; Urteil vom 30.04.2009-Xa ZR 92/05-Betrieb einer Sicherheitseinrich-
tung). Im Ubrigen hilft die NK019 diesbezuiglich auch nicht weiter (s.0.).

b) Zur vorgebrachten Kombination ausgehend von NK019 iVm NK020: Zwar mag
es ausgehend von der NK0O19 grundséatzlich im Hinblick auf eine ausgewogene Ge-
wichtsverteilung naheliegend sein, die schweren Energiespeicher der NK20 im hin-
teren Bereich und moglichst tief, d.h. bei der NKO19 im Bereich der beiden Flu-
tungsrdume 21, anzuordnen. Aufgrund der wasserentleerten Flutungsraume 21
wahrend der Gleitfahrt ware jedoch keine Wasserkihlung der Energiespeicher

maoglich.
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6. Die weiter von der Klagerin schriftsatzlich vorgebrachten Kombinationen kénnen
den Gegenstand des Anspruchs 1 ebenfalls nicht nahelegen. Sie liegen weiter ab
und bilden fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit keinen geeigneten Aus-
gangspunkt fur ein Naheliegen und sind auch von der Klagerin in der Verhandlung
nicht mehr aufgegriffen worden.

In Anbetracht der Darstellung einer reinen Rumpfhlle weist das Wasserfahrzeug
der NKO15 bis NKO18 zwar einen Stromungskanal auf, es fehlen jedoch wie dar-
gelegt zumindest die Merkmale 1.6 bis 1.9. Denn mangels Offenbarung der Innen-
ansichten fehlt es den Wasserfahrzeugen an zwei Energiespeichern, die beidseitig
der in Langsrichtung des Rumpfes verlaufenden Mittellangsebene angeordnet sind
und zumindest bereichsweise in einem Flutungsraum verlaufen. Infolgedessen
mangelt es der NKO15 bis NK018 an einem wasserdurchstrombaren Flutungsraum,
der im Bereich des Bugs Uber Wassereintrittséffnungen und im Bereich des Hecks
Uber Wasseraustrittséffnungen eine gerichtete Durchstrémung wahrend des Fahr-

betriebs ermoglicht.

Die in NKO15 bis NK018 u. a. fehlenden Merkmale 1.8 und 1.9 sind auch in NK022
bis NK025 nicht offenbart. Somit fihrt jedwede Kombination aus diesen Entgegen-

haltungen nicht zu einem Gegenstand mit allen Merkmalen des Anspruchs 1.

7. Die mittelbar oder unmittelbar auf den Anspruch 1 riickbezogenen Unteranspri-

che 2 bis 8 werden von diesem getragen.

VIII.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von funf
Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftlich
bzw. in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133

Karlsruhe, einzulegen.

Grote-Bittner Richter Ausfelder Meiser Schenk



