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betreffend das europaische Patent 2 116 280
(DE 602 39 770)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 4. Juni 2019 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die
Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Ing. Veit, die Richterin
Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer und den Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. Freudenreich

fur Recht erkannt:

l. Das europaische Patent 2 116 280 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der
Patentanspriche 1 bis 6 fur nichtig erklart.

. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

Il. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbhestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 2 116 280, deutsches Aktenzeichen
DE 602 39 770 (Streitpatent). Das Streitpatent wurde als Teilanmeldung zur EP-
Anmeldung 02749452.5 (veroffentlicht als EP 1 414 528 A1) mit Anmeldetag vom
6. August 2002 unter Beanspruchung der Prioritat NL 1018722 vom
7. August 2001 eingereicht. Das Streitpatent betrifft ein flammenhemmendes
System und Verfahren zur Durchfihrung mindestens eines Kabels, Rohres oder
dergleichen durch eine Offnung in der Wand. Das Streitpatent umfasst 9 Patent-

anspruche, von denen die Anspriche 1 bis 6 angegriffen sind.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents gemal den Pa-
tentanspriichen 1 bis 6 sei gemaR Art. 1186 Abs.1 Nr.1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 lit a) EPU nicht patentfahig, namlich nicht neu bzw. nicht erfinderisch.



Die angegriffenen Patentanspriiche 1 bis 6 lauten in der Verfahrenssprache

Englisch:

1. Afire-resistant system for filling in a wall a remaining
space in an opening through which at least one cable
(3], tube orthe like extends, wherein the system com-
prises a number of fire-resistant sleeve members (9)
which can be provided in the opening so that the
sleeve members (9) extend in the same direction as
the at least one cable (3), tube or the like, and which
are each made of a fire-resistant rubber, character-
ized in that the fire-resistant sleeve members (8)
are bonded together into one unit of sleeve members

(9}

2. Afire-resistant system according to claim 1, wherein
the sleeve members (9) are provided with an adhe-
sive at their contact surfaces (8).

3. A fire-resistant system according to claim 1 or 2,
wherein the fire-resistant rubber is an elastomer or
a plastomer,

4. Afire-resistant system according to claim 3, wherein
the fire-resistant rubber is an Ethylene Vinyl Acetate
(EVA) rubber.

5. A fire-resistant system according to any one of
claims 1-4, wherein the slesve members are each
made of a fire-resistant rubber that can expand under
the influence of heat so that a degree of tightness is
realized in the opening and a fire-resistant bushing
mass is oblained.

6. A fire-resistant system according to any one of
claims 1-5, wherein the system further comprises a
fire-resistant sleeve member (4) which comprises a
continuous slit (5), which can be arranged at least in
part round said at least one cable (3), tube or the like.



In der deutschen Ubersetzung lauten die Patentanspriiche 1 bis 6:

1. Feuerbestindiges System, um in giner Wand einen
verbleibenden Raum in einer Offnung aufzufillen,
durch welche sich zumindest ein Kabel (3), ein Rohr
oder dhnliches erstreckt, bei dem das System aine
Anzahl von feuerbestédndigen Hilsenelementen (9)
umfasst, welche so in der Offnung vergesehen wer-
den kénnen, dass die Hilsenelemente (3) sich in
derselben Richtung erstrekken, wie das zumindest
gine Kabel (3), Rohr oder 8hnliches, und welche aus
ginem feuerbestandigen Gummi hergestellt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die feuerbestandigen Hilsenelemente (9) miteinan-

derin eine Hilsenelementeinheit (9) gebunden sind.

2. Feuerbestandiges System nach Anspruch 1, bei
dem die Hilsenelemente (2) an ihren Kontaktober-
flachen (8) mit einem Haftmittel versehen sind.

3. Feuerbestindiges System nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem der feuarbestandige Gummi ain Elastomer
oder ein Flastomer ist.

4, Feuerbestindiges Systemn nach Anspruch 3, bei
dem der feuerbestandige Gummi ein Ethylan Vinyl
Acetat (EVA) Gummi ist.

5. Feuerbestandiges System nach einem der Ansprii-
che 1-4, bei dem die Hilsenelemente jeweils aus
einem feuerbestandigen Gummi hergestelit sind, der
sich unter dem Einfluss von Hitze so ausdehnen
kann, dass ein Festigkeitsgrad in der Offnung er-
reicht ist und eine feuerbestandige Buchsenmasse
erhalten wird.

6. Feuerbestdndiges System nach einem der Anspri-
che 1-5, bei dem das System ferner ein feuerbestan-
diges Hilsenelement (8) umfasst, welches einen
fortlaufenden Schiitz (5) umfasst, der zumindest teil-
weise um das eine Kabel (3), Rohr ader dhnliches
herum angaordnet werden kann.

Die Klagerin legt folgende Dokumente vor:

K1 Kopie des Antrags der Beklagten an das LG Hamburg auf
einstweilige Verfugung gegen die Klagerin vom 6. Septem-
ber 2016



K2 Registerauszug des Streitpatents, Stand 27. Juli 2017

K3 Streitpatentschrift EP 2 116 280 B1

K4 EP 0534 563 Al

K5 DE 41 03 009 C2

K6 Merkmalsanalyse des Patentanspruchs 1

K7 Auszug aus der Website adhesive.org/sealants.org

K8 Produktbroschire der Beele Engineering BV /CSD

International BV, Aalten (Niederlande): ,Most flexible sealing
system for metallic and plastic pipe penetrations”; Copyright
1997-2001, Edition Januar 2001

K8’ Fotographie der letzten Seite der K8 mit Aufkleber der Ver-
kaufsagentur

K9 Registerauszug der US-Wortmarke Nr. 1 326 968 ,CSD*

K10 Umschreibungsdokument der US-Marke Nr. 1 326 968.

Sie vertritt die Auffassung, der Gegenstand von Patentanspruch (PA 1) sei nicht
neu gegentber K4. Da Patentanspruch 1 offen lasse, wie, wann und durch welche
Mittel die Hulsenelemente miteinander gebunden seien (,are bonded together®)
und K4 auch explizit offenbare, dass ein verbleibender Raum in der Offnung mit
entsprechenden Hulsen aufgefillt werde, sei auch dessen kennzeichnendes Merk-
mal erfullt. Es komme nicht auf die Reihenfolge des Zusammenbaus und auf das
Aufbringen des Materials an. Zudem sei Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht
neu gegenuber K8, die samtliche Merkmale des Streitpatents offenbare. Insbe-
sondere zeige die K8 klar und deutlich eine Einheit aus zehn vorab miteinander
verbundenen Fillhilsen (vgl. Fig. 4 auf Seite 4). Zudem beruhe die Lehre des
Streitpatents entweder gegenuber K4 allein oder K4 in Kombination mit K8 nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die von der Beklagten verdoffentlichte Produktbroschiire K8, die von ihrer koreani-
schen Verkaufsagentur, M..., verbreitet worden sei, trage ein Verotffentli-
chungsdatum von Januar 2001 (vgl. 2. Blatt), das mehr als sechs Monate vor dem

Prioritatstag des Streitpatents, dem 7. August 2001, liege. Zwar seien maoglicher-



weise Kopien der Broschiire mit dem Firmennamen ,M...“ bis Ende 2001 nicht
verbreitet worden, daraus lasse sich aber nicht direkt schlussfolgern, dass die
Broschure selbst erst nach diesem Zeitpunkt erhaltlich gewesen sei. Wie die K8
zeige, habe der koreanische Verteiler nach Erhalt des Prospekts einen Aufkleber
auf der Ruckseite aufgebracht. Hingegen gelte im Zusammenhang mit dem
Copyright-Vermerk gemal standiger Rechtsprechung, dass der Lebenserfahrung
zufolge gedruckte Unterlagen fur gewdhnlich sofort nach der Fertigstellung verteilt
wirden, es sei denn die besonderen Umstande des konkreten Falles gében
Anlass zu Zweifeln. Die Vermutung, dass die Broschire ab Januar 2001 6ffentlich
zuganglich gewesen sei, konne durch die Behauptungen der Beklagten, im
Januar 2001 hatten die internen Arbeiten an der Broschire begonnen und der
Prospekt sei nicht vor dem Jahr 2002 offentlich verteilt worden, nicht widerlegt
werden. Die Zahl der aufgelegten Exemplare des Prospekts sei fur die Veroffent-
lichung bedeutungslos, sofern das Veroffentlichungsdatum des Prospekts nach-
weislich vor dem Prioritétstag des Patents liege. Die im von der Beklagten in
Bezug genommenen Video gezeigte Installation des RISE sealing system und die
Vor-Ort-Videoaufnahme mussten weit vor dem Mai 2000 stattgefunden haben und
somit ein Jahr vor dem Prioritatstag des Streitpatents. Zudem bestehe kein Grund
fur die Annahme, dass die Bilder im Prospekt K8 aus dem von der Beklagten tber-
reichten Video stammten. Der Umstand, dass die Filmaufnahmen bereits 2000
oder sogar friher gemacht worden seien, spreche dafur, dass zeitnah eine Verof-
fentlichung erfolgt sei. Auch die Verweise der Beklagten auf Patente und Marken
in der K8 hatten keinerlei Auswirkungen auf das Veroffentlichungsdatum des
Prospekts. Schliel3lich spreche das Datum der Zertifizierung auf Seite 15 der K8
ebenfalls nicht gegen die Richtigkeit des Editionsdatums, da ein entsprechend frei
gehaltener Platzhalter mit dem Zertifikat im Nachhinein aufgefullt worden sei;
hierflr spreche auch, dass der Druck der Broschire im Hause der Beklagten
stattgefunden habe. Fur eine baldige 6ffentliche Zuganglichmachung nach dem
Druck spreche, dass ein Prospekt mit Zertifikat ein wichtiges Marketing-Instrument
sei, das der Herausgeber maglichst schnell der Offentlichkeit zugéanglich gemacht
hatte.



Auch die abhangigen angegriffenen Anspriiche 2 bis 5 seien gegenuber K4 und
K8 nicht patentfahig. Patentanspruch 6, auf den die Klagerin die Nichtigkeitsklage
mit Schriftsatz vom 3. Juli 2018 ausgedehnt hat, sei gegenluber K4 sowie gegen-

Uber K8 nicht neu.

Die jeweiligen Fassungen der Anspruchssatze gemaf den Hilfsantragen 1 bis 10
fuhrten ebenfalls nicht zur Patentfahigkeit des Streitpatents. Der Gegenstand von
Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 sei gegentber K8 nicht erfinderisch. Der
Gegenstand von Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 sei in K8 offenbart, dariiber
hinaus jedenfalls nicht erfinderisch. Die Fassung des Patentanspruchs 1 gemali
Hilfsantrag 3 enthalte eine unzuldssige Erweiterung. Selbst bei unterstellter Zulas-
sigkeit ware der Gegenstand des geanderten Patentanspruchs 1 nicht neu gegen-
Uber K8 und es fehlte ihm an erfinderischer Tatigkeit. Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 4 sei ebenfalls nicht neu und nicht erfinderisch. Der Gegenstand ge-
malf} Hilfsantrag 5 lasse offen, was unter ,Lage" zu verstehen sei. Jedenfalls sei er
nicht neu und nicht erfinderisch gegentber K8 und K4. Au3erdem liege in Hilfsan-
trag 5 eine nicht zulassige Verallgemeinerung der im Ausfihrungsbeispiel nur im
Zusammenhang mit weiteren Merkmalen gelehrten Lehre vor. Auch die Kombina-
tion aus Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 5 in Hilfsantrag 6 sei nicht erfinderisch. Aus
der Formulierung in Hilfsantrag 7, dass nur zumindest eines der Hilsenelemente
mehr als zwei Kontaktoberflachen aufweise, ergebe sich, dass die zwei Lagen
auch so gebildet sein kdnnten, dass eine Lage nur eine Hilse umfasse. Diese
misse in der Mitte der unteren drei Hilsen liegen. Diese Bedingung sei urspriing-
lich nicht offenbart. Aus K8 (Seite 8) ergebe sich jedenfalls die Notwendigkeit der
Forderung mehrerer Lagen, da dann zumindest eine Hilse mehr als zwei Kontakt-
flachen haben musse. Dies begrinde eine fehlende erfinderische Tatigkeit, mog-
licherweise sogar eine fehlende Neuheit. Zu Hilfsantrag 8 ergebe sich Entspre-
chendes. Bezlglich Hilfsantrag 9 sei wiederum auf Seite 8 der K8 zu verweisen,
aus der sich die Lehre naheliegend ergebe, da der Anspruch geschlitzte Hilsen
voraussetze. Dies gelte auch fir Hilfsantrag 10, der nur noch das Vorliegen im

gebundenen Zustand fordere.



Die Klagerin beantragt,

das européaische Patent 2 116 280 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-

spruche 1 bis 6 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit
das Streitpatent mit den Hilfsantragen 1 bis 10, eingereicht mit
Schriftsatz vom 27. Mai 2019, verteidigt wird.

Sie legt ihrerseits folgende Dokumente vor:

HE1 Auszug aus der Webseite der Firma Marbiss
(http://www.marbiss.com/about/history.php)

HE2 Deckblatter der Patentschriften EP 0 534 563 B1, JP 3295140,
US 5 344 106 sowie Registerauszug NL 9101637

HE3 Deckblatt der niederlandischen Anmeldung 1018722

HE4 Registerauszug der Benelux-Wortmarke Nr. 0698973 ,CSD*

HE5 Registerauszug der internationalen Marke Nr. 775191 ,CSD*

HE6 Mitteilung Nr. 141 der WIPO Uber den Beitritt von Korea zum Madrider
Protokoll

HE7 Registerauszug der koreanischen Marke Nr. 0582370 ,CSD*.

Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und

erachtet das Streitpatent fur patentfahig. Die Nichtigkeitsklage sei nicht begriindet.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei neu gegentber K4, da dort die HuUl-
senelemente bzw. Hullsen einzeln und in loser Form in eine Wandoffnung einge-
fuhrt wirden und nicht der Losung der Aufgabe des Streitpatents folgend, die Hul-

senelemente miteinander zu einer Hilsenelementeinheit verbunden seien, wie das



kennzeichnende Merkmal fordere. Eine mangelnde Neuheit gegeniuber K8 sei be-
reits deshalb nicht gegeben, weil die Produktbroschire kein vorveroffentlichter
Stand der Technik sei. Insbesondere sei diese Broschire nicht vor dem Jahr 2002
(also erheblich nach dem Prioritatsdatum des Streitpatents, né&mlich dem
7. August 2001) der Offentlichkeit zugéanglich gemacht worden. Dies gehe bereits
daraus hervor, dass K8 durch die koreanische Verkaufsagentur M... verbreitet
worden sei. Der Name dieser Agentur sei erst im Jahr 2002 zu ,M..." geédndert
worden (vgl. HE1). Die Angabe ,Edition: January 2001" auf Seite 2 der K8, kenn-
zeichne entgegen der diesbeziglichen Behauptung der Klagerin nicht das Verof-
fentlichungsdatum dieser Anlage. Januar 2001 sei der Zeitpunkt, zu dem die inter-
ne Arbeit an der Broschire bei der Beklagten begonnen worden, aber noch nicht
abgeschlossen worden sei. Der Begriff der ,Edition* bedeute nach dem Verstand-
nis der Beklagten nicht die Genehmigung des fertigen Dokuments, vielmehr kdnne
auch eine vorlaufige Fassung als editierter Entwurf verstanden werden. Eine Ver-
teilung sei erst im Jahr 2002 erfolgt. Ein Anscheinsbeweis dahingehend, dass der
Prospekt vor dem Anmeldetag an einen erheblichen Teil der interessierten Fach-
kreise verteilt worden sei, sei nur mdglich, wenn der Prospekt langere Zeit vor
dem Anmeldetag und in einer grol3eren Auflage gedruckt worden sei. Beides sei
vorliegend nicht der Fall. Zudem sei ein Anscheinsbeweis widerleglich; es reiche
zur Entkréaftung aus, dass ein anderer Geschehensablauf ernsthaft in Betracht
kommt. Es sei sogar ausgeschlossen, dass die K8 vor dem Prioritatsdatum
(7. August 2001) veroffentlicht worden sei. Auf Seite 40 der Anlage K8 seien meh-
rere Bilder von der Installation des RISE sealing systems auf dem Marineschiff RV
Triton gezeigt, die aus einem diesbeziglich aufgenommenen Video stammten.
Das Video sei 2002 von Herrn G..., den die Beklagte als Zeugen be-

nennt, aufgenommen und editiert worden. Er kdnne bestétigen, dass vor der Fer-
tigstellung der Endfassung des Videos im Jahr 2002 keine frihere Version be-
standen habe bzw. verbreitet worden sei. Da die Installation und die Untersuchun-
gen an Bord eines Marineschiffs stattgefunden hatten, habe hdchste Geheimhal-
tung bestanden. Da in der Anlage K8 somit auf ein Video aus dem Jahr 2002 Be-
zug genommen werde und Uberdies Bildmaterial aus diesem Video in der Anlage

K8 verwendet werde, sei ausgeschlossen, dass diese Anlage zu einem friheren
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Zeitpunkt veroffentlicht worden sei. Zudem habe es, als die Anlage K8 erstellt
worden sei, erteilte Patente auf das RISE System und mindestens eine weitere
Patentanmeldung auf ,RISE system components® gegeben, die damals noch nicht
erteilt gewesen sei. Somit kdnne aber die Anlage K8 auch aufgrund des Hinweises
auf die Patente unmaglich vor dem Prioritdtsdatum des Streitpatents erstellt wor-
den sein. Soweit in der K8 darauf hingewiesen werde, dass die Marke CSD fir die
Beklagte nur wenige Tage vor der Prioritditsanmeldung des Streitpatents registriert
worden sei (vgl. HE4), belege dies auch, dass die Anlage K8 nicht vor dem Priori-
tatsdatum des Streitpatents erstellt oder verdffentlicht worden sein konnte. In
jedem Fall belegten die Bezugnahme auf das Video, die Verwendung des Bild-
materials aus dem Video sowie die Hinweise auf Patente und die Markenregistrie-
rung, dass gegenuber dem von der Klagerin angefuhrten Anscheinsbeweis im
Hinblick auf die Erstellung der Anlage K8 im Januar 2001 ein anderer Gesche-
hensablauf mindestens ernsthaft in Betracht komme. Damit kdnne die K8 nicht zur
Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands von

Patentanspruch 1 herangezogen werden.

Auch die Patentanspriiche 2 bis 6 seien neu und erfinderisch. Patentanspruch 2
werde dem Fachmann bei einer Zusammenschau der K4 mit K5 nicht nahegelegt.
Der Fachmann entnehme aus K5 keinen Anreiz, die Kontaktoberflachen der Hul-
sen gemal K4 mit einem Haftmittel zu versehen. Den Ausfiihrungen der Klagerin,
wonach der feuerbestédndige Gummi ein Elastomer sei, werde ausdrtcklich wider-
sprochen. K4 beziehe sich nicht auf das Material der Hilsen. Es sei auch nicht
dem allgemeinen Fachwissen zuzurechnen, ein Plastomer als feuerbestandigen
Gummi fur die in K4 gelehrten Hilsen zu verwenden. Auch im Hinblick auf Pa-
tentanspruch 4 lehre die K4 lediglich, dass der feuerbestandige Gummi sich vor-
zugsweise unter dem Einfluss von Warme ausdehnen kénne. Hierin kbnne weder
eine Offenbarung i.S.d. Patentanspruchs 4 gesehen werden noch eine diesbeziig-

liche Anregung fur den Fachmann.
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Jedenfalls seien die jeweiligen Anspruchsséatze nach den Hilfsantrdgen 1 bis 10
gegeniber dem von der Klagerin zitierten Stand der Technik neu und erfinderisch.

Die Hilfsantrage 5 bis 10 seien insbesondere nicht verspatet eingereicht worden.

Der Senat hat den Parteien einen frihen qualifizierten Hinweis vom 12. Dezem-
ber 2018 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet (vgl. Bl. 126 ff. d. A.), auf dessen Inhalt

Bezug genommen wird.

Im Ubrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze samt
allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom

4. Juni 2019 verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist begrindet, weil das Streitpatent in der erteilten Fassung
wegen des Bestehens des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfahigkeit
gemaR Art. 1186 Abs.1 Nr.1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i.v.m.
Art. 52, 56 EPU fur nichtig zu erklaren ist und auch der hilfsweisen Verteidigung in
den jeweiligen Fassungen nach den Hilfsantragen 1 bis 10 derselbe Nichtigkeits-

grund entgegensteht.

Samtliche hilfsweise geltend gemachten Anspruchsfassungen sind beachtlich und
insbesondere nicht nach § 83 Abs. 4 PatG prakludiert. Dies gilt insbesondere hin-
sichtlich der erstmals mit Schriftsatz vom 27. Mai 2019 eingereichten Hilfsantrage
5 bis 10, da es auch insoweit dem Senat ohne weiteres moglich war, dieses erst-
mals geltend gemachte und damit mdglicherweise nicht entschuldigt verspatete
Verteidigungsmittel (BGH GRUR 2016, 1143 — Photokatalytische Titandioxid-
schicht; GRUR 2016, 365 — Telekommunikationsverbindung) in die mindliche Ver-

handlung einzubeziehen und es auch keiner Vertagung nach § 227 ZPO zur wei-
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teren Sachaufklarung bedurfte, so dass eine Praklusion nach § 83 Abs. 4 PatG
bereits aus diesem Grunde nicht in Betracht zu ziehen war. Soweit die Klagerin zu
Beginn der mindlichen Verhandlung am 4. Juni 2019 die Einreichung der
Hilfsantrage 5 bis 10 durch die Beklagte gemald § 83 Abs. 4 PatG als verspéatet
gerugt hat, hat sie sich jedoch im weiteren Verlauf der mindlichen Verhandlung in
der Sache zu samtlichen Hilfsantrdgen eingelassen und insbesondere auch kei-
nen Antrag auf Vertagung der mindlichen Verhandlung gestellt, um zu den Hilfs-

antragen Stellung nehmen zu kdnnen.

1. Das Streitpatent betrifft ein flammenhemmendes System (fire-resistant System)
fur eine Durchfiihrung eines Kabels, Rohres oder dgl. durch eine Wand, sowie ein
entsprechendes Verfahren. Mit dem Begriff ,Wand“ (wall) sollen auch andere
raumliche Abtrennungen (partitions) wie z.B. Schotten, Trennplatten oder ahnli-

ches gemeint sein (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001], Patentanspruch 1).

Gemald Patentbeschreibung sei ein solches System bzw. Verfahren aus der
EP 0534 563 A1 (K4) bekannt. Diese beschreibe ein Hulsensystem (bushing
system) fur eine feuerbestandige Kabeldurchfiihrung, bei der jedes Kabel von
einer Gummihilse (rubber sleeve member) umschlossen sei und die Kabel mit
den Gummihilsen durch eine in der Wandoffnung angebrachte Stahlhtilse (steel
bushing) geflihrt seien. Der verbleibende Raum sei mit einem geeigneten Dich-

tungskitt (sealing putty) verschlossen.

Nachteilig dabei sei, dass mehrere Hulsen mit unterschiedlichen Durchmessern
erforderlich seien, um Kabel mit unterschiedlichen Durchmessern durch die Wand-
offnung zu fuhren. Dies erfordere die Herstellung und Lagerung von Hulsen ver-

schiedener Durchmesser was arbeitsaufwandig und ineffizient sei.

AuRerdem musse vor Ort bei der Installation bestimmt werden, welche Hilse zu

welchem Kabel passe, was nicht effizient sei (vgl. Abs. [0002]-[0003]).
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2. Davon ausgehend bezeichnet es das Streitpatent als Aufgabe der Erfindung,

ein flammenhemmendes System anzugeben, zum Verfillen des verbleibenden

Raumes in der Offnung einer Wand, durch die zumindest ein Kabel, Rohr oder

ahnliches gefuhrt ist (vgl. Abs. [0004]). Als weitere Aufgabe der Erfindung soll das

aus der EP 0534 563 A1 bekannte System verbessert und dessen Nachteile
tuberwunden werden (vgl. Abs. [0005]).

3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in den angegriffenen erteil-

ten Patentanspriichen 1 bis 6 (Hauptantrag) ein System mit folgenden Merkmalen

Vvor:

Patentanspruch 1 (Merkmalsgliederung hinzugefugt)

Merkmal | Verfahrenssprache Englisch deutsche Ubersetzung

1 A fire-resistant system for filling in | Feuerbestandiges System, um in
a wall a remaining space in an | einer Wand einen verbleibenden
opening through which at least one | Raum in einer Offnung aufzufiillen,
cable (3), tube or the like extends, | durch welche sich zumindest ein

Kabel (3), ein Rohr oder &hnliches
erstreckt,

1.1 wherein the system comprises a | bei dem das System eine Anzahl
number of fire-resistant sleeve | von feuerbestandigen Hulsenele-
members (9) menten (9) umfasst,

1.1.1 which can be provided in the | welche so in der Offnung vorge-
opening so that the sleeve | sehen werden kénnen, dass die Hul-
members (9) extend in the same | senelemente (9) sich in derselben
direction as the at least one cable | Richtung erstrecken, wie das zumin-
(3), tube or the like, dest eine Kabel (3), Rohr oder ahn-

liches,

1.1.2 and which are each made of a fire- | und welche aus einem feuerbe-

resistant rubber, characterized in
that

standigen Gummi hergestellt sind,

dadurch gekennzeichnet, dass
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1.1.3

the fire-resistant sleeve members
(9) are bonded together into one

unit of sleeve members (9).

die

elemente (9) miteinander in eine

feuerbestandigen Hulsen-

Hulsenelementeinheit (9) gebunden

sind.

Patentanspruch 2 (Merkmalsgliederung hinzugefugt)

Merkmal | Verfahrenssprache Englisch deutsche Ubersetzung

1 A fire-resistant system according to | Feuerbestandiges System nach
claim 1, Anspruch 1,

1.1.3 wherein the sleeve members (9) | bei dem die Hulsenelemente (9) an

are provided with an adhesive at

their contact surfaces (8).

ihren Kontaktoberflachen (8) mit

einem Haftmittel versehen sind.

Patentanspruch 6 (Merkmalsgliederung hinzugefugt)

Merkmal

Verfahrenssprache Englisch

deutsche Ubersetzung

1“

A fire-resistant system according to
any one of claims 1-5,

Feuerbestandiges System nach

einem der Ansprliche 1 -5,

1.2

wherein  the system  further

comprises a fire-resistant sleeve
(4),

arranged at least in part round said

member which can be

at least one cable (3), tube or the
like

bei dem das System ferner ein
feuerbestandiges Hilsenelement (4)

umfasst,

1.2.1

which comprises a continuous slit

(5).

welches einen fortlaufenden Schlitz
(5) umfasst, der zumindest teilweise
um das eine Kabel (3), Rohr oder
ahnliches herum angeordnet werden

kann.
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Bezuglich der Ubrigen angegriffenen erteilten Ansprtiche 3 bis 5 wird auf die Streit-

patentschrift verwiesen.

In der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung weist Patentanspruch 1 gegeniber

dem erteilten Anspruch 1 noch das folgende Merkmal auf:

1 1 4HIA1

wherein the fire-resistant sleeve
members (9) are in their bonded
state prior to providing the fire-
resistant sleeve members (9) in the

opening.

wobei die feuerbestandigen Hulsen-
elemente (9) vor dem Vorsehen der
feuerbestandigen  Hulsenelemente
(9) in der Offnung in ihrem gebunde-

nen Zustand sind.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gegeniber dem erteilten Anspruch 1

das Merkmal 1.1.3 geandert in (Unterschiede zum Merkmal 1.1.3 gekenn-

zeichnet):

the fire-resistant sleeve members
(9) are bonded together at contact

surfaces (8) thereof into one unit of

sleeve members (9).

die

mente (9) an Kontaktoberflachen (8)

feuerbestandigen Hilsenele-

derselben miteinander in eine Hul-
senelementeinheit (9) gebunden

sind.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 weist gegentber dem erteilten Anspruch 1

noch das folgende Merkmal auf:

1 1 5HIA3

wherein each fire-resistant sleeve
member (9) has a hollow space
extending through the entire sleeve
member (9).

wobei jedes feuerbestandige Hul-
senelement (9) einen Hohlraum auf-
weist, der sich durch das gesamte
hindurch

Hulsenelement (9) er-

streckt.
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Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 weist gegentber dem erteilten Anspruch 1

noch das folgende, dem erteilten Anspruch 2 entnommene Merkmal auf:

wherein the sleeve members (9)
are provided with an adhesive at

their contact surfaces (8).

wobei die Hilsenelemente (9) an
ihren Kontaktoberflachen (8) mit

einem Haftmittel versehen sind.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 weist gegentber dem erteilten Anspruch 1

noch das folgende Merkmal auf:

1 1 7HIA5

wherein  the unit of sleeve
members (9) comprises two layers
of sleeve members (9) arranged

on top of each other.

wobei die Hulsenelementeinheit (9)
zwei Lagen von Huilsenelemen-
ten (9) umfasst, die ubereinander

angeordnet sind.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 weist gegentber dem erteilten Anspruch 1

noch folgende Merkmale auf:

wherein the fire-resistant sleeve
members (9) are in their bonded
state prior to providing the fire-
resistant sleeve members (9) in the

opening,

wobei die feuerbestandigen Hulsen-
elemente (9) vor dem Vorsehen der
feuerbestandigen Hulsenelemen-
te (9) in der Offnung in ihrem gebun-

denen Zustand sind,

and wherein the unit of sleeve
members (9) comprises two layers
of sleeve members (9) arranged

on top of each other.

und wobei die Hiulsenelementein-
heit (9) zwei Lagen von Huilsenele-
menten (9) umfasst, die Ubereinan-

der angeordnet sind.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ist gegeniber dem erteilten Anspruch 1

das Merkmal 1.1.3 analog dem Hilfsantrag 2 geédndert (Unterschiede gekennzeich-

net) sowie das Merkmal 1.1.8"" neu aufgenommen:
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the fire-resistant sleeve members
(9) are bonded together at contact

surfaces (8) thereof into one unit of

sleeve members (9),

die

mente (9) an Kontaktoberflachen (8)

feuerbestandigen Hilsenele-

derselben miteinander in eine Hul-
senelementeinheit (9) gebunden

sind,

1 1 8HIA7

wherein at least one of the sleeve
members (9) has more than two

contact surfaces (8).

wobei zumindest eines der Hulsen-
elemente (9) mehr als zwei Kontakt-

oberflachen (8) aufweist.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 weist gegentber dem erteilten Anspruch 1

noch folgende Merkmale auf:

wherein the sleeve members (9)
are provided with an adhesive at

their contact surfaces (8),

wobei die Hiulsenelemente (9) an
Kontaktoberflachen (8)

einem Haftmittel versehen sind,

ihren mit

and wherein at least one of the
sleeve members (9) has more than

two contact surfaces (8).

und wobei zumindest eines der
Hulsenelemente (9) mehr als zwei

Kontaktoberflachen (8) aufweist.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 sind gegentiber dem erteilten Anspruch 1

die Merkmale 1.1 und 1.1.3 geandert (Unterschiede gekennzeichnet) sowie die

Merkmale 1.1.9"° und 1.1.10"° neu aufgenommen:

wherein the system comprises a
number of second fire-resistant

sleeve members (9)

bei dem das System eine Anzahl
von zweiten feuerbestandigen Hul-

senelementen (9) umfasst,

... (Merkmale 1.1.1u. 1.1.2) ...
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1 1 3HIA9

the second fire-resistant sleeve
members (9) are bonded together

into one unit of sleeve members

(9),

die zweiten feuerbestandigen Hul-
senelemente (9) miteinander in eine
Hulsenelementeinheit (9) gebunden
sind,

1 1 9HIA9

wherein  the system further

fire-resistant
(4) which is
provided with a continuous slit (5),

comprises a first

sleeve member

which can be arranged at least in
part round said at least one cable
(3), tube or the like,

wobei das System ferner ein erstes
feuerbestandiges Hilsenelement (4)
umfasst, welches mit einem fortlau-
fenden Schlitz (5) versehen ist, das
zumindest teilweise um das eine
Kabel (3), Rohr

herum angeordnet werden kann,

oder é&hnliches

and wherein the first and second
fire-resistant sleeve members (4,

9) are identical.

und wobei das erste und die zwei-

ten feuerbestandigen Hilsenele-

mente (4, 9) identisch sind.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10 ist gegentber dem Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 9 noch das Merkmal 1.1.4""! (zwischen die Merkmale 1.1.3"° und

1.1.9"9) neu aufgenommen:

1 1 4HIA1

wherein the fire-resistant sleeve
members (9) are in their bonded
state prior to providing the fire-
resistant sleeve members (9) in the
opening,

wobei die feuerbestandigen Hulsen-
elemente (9) vor dem Vorsehen der
feuerbestandigen Hulsenele-
mente (9) in der Offnung in ihrem

gebundenen Zustand sind,

Bezuglich

der angegriffenen abh&ngigen Anspriche der geltenden Fassungen

wird auf die Akte verwiesen.
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4. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen berufserfahrenen Ingenieur
der Fachrichtung Bautechnik oder Maschinen- bzw. Schiffsbau mit vertieften
Kenntnissen in der Brandschutztechnik, der hinsichtlich der Zusammensetzung

geeigneter feuerresistenter Materialien mit einem Chemiker zusammenarbeitet.

5. Der Senat legt der Lehre des Streitpatents folgendes Verstandnis zugrunde:

5.1. Der Fokus der Streitpatentschrift ist hinsichtlich des erfindungsgemafen Sys-
tems bzw. Verfahrens auf mehrere Aspekte gerichtet; namlich einerseits auf die
Ausgestaltung erster Hulsenelemente mit einem Schlitz zur Ummantelung eines
Kabels, Rohres oder dgl., sowie der in Abs. [0006] beschriebenen besonderen
Ausbildung des Schlitzes mit Uberlappenden Kanten zur Anpassung an variable
Kabeldurchmesser. Einen weiteren Aspekt bildet das fur die Hilsen verwendete
feuerfeste Material (Abs. [0008]), das sich unter Hitzeeinfluss ausdehnen kann.
Als einen dritten wesentlichen Aspekt beschreibt das Streitpatent die Vorteile von
zweiten Hulsenelementen zum Verflllen des nach dem Durchfiihren der umman-
telten Kabel bzw. Rohre verbleibenden Raumes in einer Wando6ffnung
(Abs. [0009]), wobei die zweiten und ersten Hulsenelemente identisch sein kon-
nen, was die Installation erleichtern und vereinfachen soll. Au3erdem sollen die
zweiten Hulsenelemente miteinander verbunden und als Einheit (unit) bereitge-
stellt werden, womit der in der Offnung verbliebene freie Raum mit einer oder
wenigen solchen Einheiten aufgefillt werden kann, was die Installation gegenuber
einer Auffillung mit einer einzelnen Hilse nach der anderen effizienter gestalten
soll (Abs. [0010]). Schliel3lich verweist das Streitpatent noch auf die Vorteile eines
feuerbestandigen und/oder flussigkeitsabweisenden Versiegelungskitts, der sich
vorteilhaft unter Hitzeeinfluss ausdehnen soll (Abs. [0011]).

In Fig. 1 des Streitpatents ist als Ausfihrungsbeispiel ein Rahmen (frame 1) ge-
zeigt, der in einer Offnung in bspw. einer Schottwand montiert werden soll, und
durch den elektrische Leitungen (electric lines 3) unterschiedlichen Durchmessers
hindurchgefihrt sein sollen. Die elektrischen Leitungen sollen mit feuerbestandi-

gen geschlitzten Hilsen (sleeve 4) ummantelt sein, die aufgrund von Uberlappen-
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den Schlitzrandern an unterschiedliche Leitungsdurchmesser angepasst werden

konnen (Figuren 2a u. 2b).

Der nach Durchfihrung der
ummantelten Leitungen (3, 4)
verbleibende freie Raum in
der Wando6ffnung soll mit wei-
teren Hulsen (sleeve 9) aufge-
fullt werden. Schlief3lich sollen
beide offenen Seiten des Rah-

mens 1 mit einem feuerbe-

standigen bzw. flUssigkeits-

abweisenden Versiegelungs-
kitt (sealing putty 6) verfullt werden, der sich unter Hitzeeinfluss ausdehnen kann
A S (vgl. Abs. [0015]).

Um den nach Durchfuihrung der Leitun-
gen 3 im Rahmen 1 verbliebenen freien
Raum schneller und einfacher auffillen

zu kdnnen, sollen die weiteren Hiilsen 9

miteinander zu einer Einheit (unit) ver-

bunden bereitgestellt werden (Fig. 3).

5.2. Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung bezieht sich gemald Merk-
mal 1 auf ein feuerbestandiges System, welches als einzigen Bestandteil die in
Merkmal 1.1 genannten Hulsenelemente 9 umfasst, die gemall Merkmal 1.1.3
miteinander in eine Hulsenelementeinheit gebunden sind (,... sleeve members are
bonded together into one unit of sleeve members*). Der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 wird somit durch ein offenes System gebildet, bei dem jeden-

falls nur eine Anzahl Hillsenelemente vorhanden sein muss.
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Die Zweckangabe im Merkmal 1 (for filling in a wall a remaining space in an
opening through which at least one cable, tube or the like extends) umschreibt
lediglich die Funktion des beanspruchten feuerbestandigen Systems, wobei die
genannte Wand, deren Offnung, sowie das Kabel bzw. Rohr nicht Bestandteile

des Systems sind.

In Bezug auf die Ausgestaltung der Hulsenelemente 9 fordert der erteilte Patent-
anspruch 1 lediglich, dass diese aus einem feuerbestandigen Gummi hergestellt
sind (Merkmal 1.1.2), und so in der Offnung vorgesehen werden kénnen, dass sie
sich in derselben Richtung erstrecken, wie das Kabel bzw. Rohr oder dgl., wobei
die Art und Weise der Anordnung der Hilsenelemente 9 diese gegenstandlich

nicht zu kennzeichnen vermag.

Die Mdoglichkeit einer Ummantelung der Kabel 3 mit langsgeschlitzten Hilsenele-
menten 4, wie im Ausfuhrungsbeispiel beschrieben, wird erst in Patentanspruch 6
beansprucht, der das System um ein weiteres Hilsenelement — richtiges Bezugs-
zeichen 4 nicht 6 — mit fortlaufendem Schlitz erweitert, wobei die in der
Beschreibung als besonders vorteilhaft beschriebene Ausgestaltung eines Schlit-
zes mit Uberlappenden Langskanten erst in den Patentansprichen7 und 8
beansprucht wird. Patentanspruch 6 legt weder die Breite noch den Verlauf des
Schlitzes fest, und lasst auch offen, ob die eine Hulsenelementeinheit bildenden
Hulsenelemente 9 nicht auch alle geschlitzt sein dirfen und damit nicht auch jedes

einzelne geschlitzt sein darf.

Das Merkmal 1.1.3 des Patentanspruchs 1 lasst offen, auf welche Weise bzw.
durch welche Mittel die Hilsenelemente 9 miteinander verbunden sind. Es geht
aus dem Wortlaut des Merkmals 1.1.3 auch nicht eindeutig hervor, zu welchem
Zeitpunkt die Verbindung zu einer Einheit geschaffen wird, d.h. ob dies vor dem
Einsetzen der Hilsen in die Wandoffnung, oder erst dann erfolgt, wenn die Huilsen
bereits in die Wandoffnung eingesetzt sind.
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A" ynzwei-

Erst in der Fassung nach dem Hilfsantrag 1 kommt im Merkmal 1.1
felhaft zum Ausdruck, dass die Hilsenelemente 9 bereits vor dem Einsetzen (Vor-
sehen) in der Offnung zu einer Einheit verbunden sind (,in ihnrem gebundenen Zu-
stand sind®).

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist im Merkmal 1.1.3"42

weiter prazisiert,
dass die Hulsenelemente 9 an ihren Kontaktoberflachen (contact surfaces 8) mit-
einander zu einer Einheit verbunden (gebunden) sind. Wie die Fig. 3 des Ausfih-
rungsbeispiels zeigt, sind die Kontaktoberflachen 8 die Bereiche an der Ober-

flache der zu einer Einheit gebundenen Hulsen, an denen diese sich berihren.

Das Merkmal 1.1.5""3 fiigt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 3 hinzu, dass jedes Hilsenelement einen sich durch die gesamte Hiulse
erstreckenden Hohlraum (hollow space) aufweisen soll. Der Begriff ,Hohlraum*
(hollow space) kommt im Streitpatent nicht vor. Da eine Hilse in der Regel
réhrenférmig ist und daher zwangslaufig einen Hohlraum aufweist, kdnnte durch
das Merkmal 1.1.5™3 allenfalls herausgestellt werden, dass sich der Hohlraum
durch die gesamte Hilse hindurch erstrecken soll, die Hilse mithin an beiden

Enden offen sein soll.

GemaR dem Merkmal 1.1.6"4* des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 sollen
die Kontaktoberflachen 8 der Hulsenelemente 9 mit einem Haftmittel (adhesive)
versehen sein. Nach der Beschreibung in Abs. [0017] sind die Hilsen 9 auf diese
Weise miteinander zu einer Einheit (unit) verbunden (,... bonded-together

sleeves 9 forming one ,unit” ...").

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 ist im Merkmal 1.1.7"'*° dahingehend weiter
eingeschrankt, dass die Einheit (unit) zwei Ubereinander angeordnete Lagen (two
layers) von Hulsenelementen umfassen soll. Der Begriff ,Lage” (layer) ist im Streit-
patent nicht definiert. Gewohnlich ist unter einer Lage von Hilsenelementen eine
Schicht aus einer Mehrzahl von benachbart angeordneten Hilsen zu verstehen.

Dieses Begriffsverstéandnis wird auch durch die Fig. 3 gestiitzt, die sozusagen
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zwei Ubereinander angeordnete ,Lagen” von jeweils drei Hilsen pro Lage zeigt.
Eine Reihe von einzelnen vertikal Ubereinander angeordneten Htlsen kann entge-
gen der Auffassung der Klagerin demgemalf3 nicht als eine Hilseneinheit mit meh-
reren Lagen bzw. Schichten bezeichnet werden, da eine Lage bzw. Schicht einer
solchen Anordnung nur aus jeweils einer einzelnen Hulse bestehen wirde, und
nicht - wie es auch das Merkmal 1.1.7"5 ausdriickt - aus (mehreren) Hiilsen-

elementen.

Nach dem Merkmal 1.1.8"4" des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 7 soll
zumindest eines der Hulsenelemente 9 mehr als zwei Kontaktoberflachen (contact
surfaces 8) aufweisen. Dies ist zwangslaufig bei einer z.B. in der Mitte einer Lage
angeordneten Hilse einer mindestens zweilagigen Einheit mit mindestens drei
Hulsen pro Lage der Fall. Beim Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 3 verfigen bspw. die
beiden mittleren Hulsen 9 Uber jeweils zwei seitliche Kontaktoberflachen 8 zu den
in horizontaler Richtung benachbarten Hilsen und jeweils eine Kontaktober-
flache 8 zu der in vertikaler Richtung benachbarten Hulse, somit Uber insgesamt

jeweils drei Kontaktoberflachen 8.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 sind erstmals neben den bereits im erteil-
ten Patentanspruch 1 genannten Hilsenelementen 9 - nunmehr als zweite Hil-
senelemente 9 bezeichnet (Merkmale 1.17° u. 1.1.3"%) - auch erste Hiilsenele-
mente 4 beansprucht, die mit einem fortlaufenden Schlitz 5 (continuous slit) ver-
sehen sind, um zumindest teilweise ein Kabel bzw. Rohr zu ummanteln (Merk-
mal 1.1.9"4%). Des Weiteren ist im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 prazisiert,
dass die ersten und zweiten Hiilsen identisch sein sollen (Merkmal 1.1.10"'49),
somit sowohl die ersten als auch die zweiten Hulsenelemente 4, 9 einen fortlau-

fenden Schlitz 5 aufweisen sollen.
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Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die K8 zur Beurteilung der Neuheit und
der erfinderischen Téatigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 als Stand der
Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPU heranzuziehen, da nach freier Uberzeugung des
Senats davon auszugehen ist, dass sie vor dem Prioritdtstag des Streitpatents,
dem 7. August 2001, der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.

1. Soweit es zwischen den Parteien streitig ist, ob und wann die Broschiire K8 der
Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist und sich deshalb die Frage eines
entsprechenden Nachweises durch die beweisbelastete Klagerin stellt, knlpft der
Senat an seiner Auffassung an, dass bei Firmenprospekten der typische Gesche-
hensablauf die alsbaldige Verteilung an interessierte Kunden ist (vgl BPatGE 32,
109 = BIPMZ 1991, 349) und aufgrund dieses Erfahrungssatzes einen entspre-
chenden Anscheinsbeweis (prima facie) auslost. Danach kann ein Druckdatum,
das langere Zeit vor dem Anmeldetag der Streitpatentschrift liegt, vorbehaltlich
entgegenstehender Anhaltspunkte den Anscheinsbeweis dahingehend begrinden,
dass die Schrift vor dem Anmeldetag der Offentlichkeit zuganglich gemacht wor-
den ist und damit weiteren Tatsachenvortrag entbehrlich machen. Auch der
Bundesgerichtshof hat entsprechendes fur den auf einem Copyright-Vermerk ge-
grindeten Erfahrungssatz angenommen, dass ein solcher Vermerk auf ein Er-
scheinen des Werks alsbald nach Drucklegung hindeutet (BGH Urt. v. 07.11.2017,
X ZR 113/15 Rn. 22 = MMR 2018, 228).

Bei der K8 handelt es sich um eine Produktbroschirre der Beklagten B...

B.V. mit dem Titel ,Most flexible sealing system for metallic and

plastic pipe penetrations”, Seite 1 bis 40, von der die Klagerin ein Exemplar in
Kopie vorgelegt hat und deren Existenz nicht im Streit ist. Auf der
Originalbroschire befindet sich auf3er einem Copyrightvermerk ,© 1997-2001" ein
Editionsvermerk ,Edition January 2001“. Unbestritten wurde der Werbeprospekt
bereits auch in dem angeflihrten vorangegangenen Zeitraum vor 2001 hergestellt

und angeboten. Vorauflagen des Prospekts wie auch der Prospekt aus dem
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Jahr 2001, oder Unterlagen tber den firmenintern erfolgten Druck existieren nach
Angaben der Beklagten nicht mehr bzw. sind fur sie nicht mehr verfugbar, wobei
die Beklagte die Existenz eines Firmenprospektes entsprechend dem Exemplar

K8 ebenso wenig in Abrede gestellt hat wie die Echtheit der Originalurkunde K8.

2. Die Anwendung geltender Grundsétze zur Annahme eines Anscheinsbeweises
fuhrt nach Ansicht des Senats auch vorliegend fir die Bedeutung des Editions-
vermerks auf einem Firmenprospekt und daraus zu folgender typischer Gescheh-
nisablaufe dazu, dass ein solcher zeitlich bestimmter Vermerk den Erfahrungssatz
rechtfertigt, dass typischerweise bereits eine Fertigstellung des Prospekts erfolgt
ist oder zumindest alsbald erfolgt und dass sich hieran typischerweise eine je-
denfalls alsbaldige Drucklegung und Verteilung bzw. Verbreitung des Prospekts in
der Offentlichkeit anschlieRt, jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von mehr als
sechs Monaten ab Editionsdatum; hier bis zum Prioritatstag des Streitpatents,
dem 7. August 2001.

2.1. Richtig ist zwar der Einwand der Beklagten, dass das Editionsdatum eines
Druckerzeugnisses nicht zugleich dem Druckdatum gleichgesetzt werden kann.
Gleichwohl ergibt sich auch aus dem dargelegten Begriffsverstandnis und der
Bedeutung einer ,Edition“ nach der allgemeinen Lebenserfahrung typischerweise
— selbst bei einem Verstandnis, welches die Vorbereitung zur Publikation und eine
noch erforderliche redigierende Tatigkeit einbezieht —, dass im Januar 2001 zu-
mindest eine im Wesentlichen vollstandige Ausgabe der Broschire vorlag, die
alsbald, d.h. jedenfalls innerhalb eines Zeitraums von mehr als sechs Monaten,
gedruckt und an tatsachliche oder potentielle Kunden, Agenturen, Auslegestellen
usw. verteilt und so der Offentlichkeit zugéanglich gemacht wurde.

Der Senat sieht insoweit insbesondere weder die Richtigkeit des im maf3geblichen
Dokument genannten Editionsdatums in Frage gestellt, was abgesehen von einer
bewussten Tauschung, irrtimlich falsch gewéhlt worden sein musste, noch sieht
der Senat die hieraus resultierende Vermutung in Frage gestellt, dass nach dem

gewohnlichen Verlauf der Dinge der Firmenprospekt zeithah zum Datum der Edi-
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tion gedruckt und verteilt bzw. 6ffentlich zuganglich gemacht worden ist. Weder
sind insoweit Umstande ersichtlich, welche im Hinblick auf den Editionsvermerk in
einem Firmenprospekt eine andere Sichtweise rechtfertigen, wie sie in der Recht-
sprechung anerkannt ist fir die mit dem Copyrightvermerk oder dem Druckdatum
verbundene Annahme eines daraus herzuleitenden typischen Geschehnisablaufs
und Anscheinsbeweises fiir die Herausgabe und Offentlichmachung von Firmen-
prospekten, noch hat die Beklagte solche Umsténde eines ernsthaft in Betracht zu

ziehenden atypischen Geschehensablaufs dargetan.

2.2. Denn derartige tatsachliche Anhaltspunkte, die einen vom gewo6hnlichen Ver-
lauf abweichenden Gang der Geschehnisse nahelegen und damit den Anschein
entkraften kénnen (vgl. BGH, NJW 1978, 2033; allgemein Greger/Zoller ZPO,
32. Aufl., 2018, § 284 Rn. 29; Reichholt in Thomas/Putzo ZPO, 37. Aufl., § 286
Rn 12), setzen einen substantiierten Tatsachenvortrag voraus (vgl. u.a. zum Ein-
spruchsverfahren BIPMZ 1988, 289, 290 - Mel3datenregistrierung; BIPMZ 1972,
173 - Sortiergerat; BIPMZ 1985, 142 - Sicherheitsvorrichtung; BIPMZ 1987, 203
- Streichgarn; BIPMZ 1988, 185 - Alkyldiarylphosphin; BIPMZ 1988, 250 - Epoxida-
tion), der unter Beachtung der sich aus 8 138 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO ergebenden
Wahrheits- und Erklarungspflicht zu erfolgen hat und dessen Umfang vom Vortrag
der darlegungspflichtigen Partei abhéngt (BGH NJW 2015, 468; Greger/Zoller
ZPO, 32. Aufl., 8 138 Rn. 8) und bei Tatsachen eigener Handlungen und Wahr-
nehmungen nach 8 138 Abs. 4 ZPO nicht nur ein Bestreiten mit Nichtwissen ver-
bietet, sondern zugleich auch eine Erkundigungspflicht fur Vorgange im eigenen
Geschafts- oder Verantwortungsbereich umfasst (BGHZ 109, 205, 209;
NJW 1987, 3123; Greger/Zoller ZPO, 32. Aufl., § 138 Rn. 16).

Es kommt deshalb nicht nur darauf an, dass eine ernsthafte Moglichkeit eines
Verlaufs eingewendet wird, der vom Gewohnlichen abweicht. Es muss auch dar-
getan werden, dass er ernsthaft in Betracht kommt (vgl. BGH NJW 1978, 2032);
die bloe Behauptung eines atypischen Verlaufs reicht dafir nicht aus (vgl.
BPatGE 32, 109 = BIPMZ 1991, 349 — Hochspannungstransformator), wie auch

die insoweit substantiierten Tatsachen und besonderen Umstande des vollen Be-
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weises bedirfen (BGHZ 6, 169, 170; BGH NJW 91, 230, 231), d.h. der Richter
muss aufgrund gesonderter Beweiswiirdigung zur vollen Uberzeugung von der
ernsthaften Mdglichkeit eines atypischen Ablaufs gelangen (Greger/Zoller ZPO,
32. Aufl., 2018, § 284 Rn. 29).

3. Die Annahme eines solchen atypischen Geschehensablaufs, welcher die sich
aus der K8 ergebende Vermutung eines korrekt angegebenen Editionsdatums
einschliel3lich eines jedenfalls alsbaldigen Drucks und 6ffentlichen Zuganglichma-
chung des Firmenprospekts ernsthaft in Frage stellen kdnnte, rechtfertigt sich

weder aufgrund eines einzelnen Aspekts noch in deren Zusammenschau.

3.1. In diesem Zusammenhang verkennt der Senat nicht, dass der Begriff der
.Edition” (oder Ausgabe) einer Publikation die Vorbereitung zur Verdffentlichung
oder diese Veroffentlichung bezeichnet (vgl. http://de.Wikipedia.org/wiki/Edition),
dass also mit dem Datum der Editierung ,Januar 2001" noch nicht die endgultige
Version des Firmenprospekts zur Drucklegung vorliegen musste oder bereits ge-
druckt sein musste. Vielmehr impliziert der Begriff der ,Edition”, dass es nicht aus-
zuschliel3en ist, dass auch Uber den Januar 2001 hinaus noch z.B. textliche,
orthografische usw. Anderungen vorgenommen worden sind bzw. vorgenommen
werden konnten, der Prospekt also noch redigiert werden musste, und sich eine
Drucklegung und vor allem eine Veroffentlichung der K8 erst daran anschloss,
diese also durchaus nicht zwingend im Januar 2001 erfolgt sein musste. Diese
nicht auszuschlieBende Maoglichkeit begriindet aber fur sich genommen keine
ernsthaft in Betracht zu ziehende Annahme eines atypischen Geschehensablaufs,
insbesondere auch nicht die Annahme — wie von der Beklagten behauptet — im
Januar 2001 sei erst mit den Arbeiten zur Broschire K8 begonnen worden und
deren Fertigstellung miusse keineswegs zeithah zum Editionsdatum erfolgt sein.
Denn nach dem Verkehrsverstandnis (vgl. Wikipedia, a. a. O.) liegt zu Beginn der

Arbeiten an einem Druckwerk eine Edition begriffsmafiig noch nicht vor.

3.2. Zum anderen konnte die Beklagte weder Anhaltspunkte dafir darlegen, dass

dies vorliegend ausnahmsweise und atypisch dennoch der Fall war, wie die
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Beklagte auch keine Anhaltspunkte dafur darlegen konnte, dass die Edition, wére
mit ihr erst im Januar 2001 begonnen worden, so spat hétte abgeschlossen
werden kénnen — bzw. tatsachlich so spat abgeschlossen wurde — dass es zur
Drucklegung und vor allem zur Verteilung der Broschire nicht mehr vor dem
7. August 2001 kommen konnte. Selbst wenn danach zugunsten der Beklagten
davon auszugehen ware, dass im Januar 2001 erst mit den Arbeiten an der
Edition der K8 begonnen wurde, erscheint deshalb der Zeitraum von Januar 2001
bis zum Anmeldetag des Streitpatents am 7. August 2001 (mehr als sechs
Monate) aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung und mangels entgegenstehender
Anhaltspunkte immer ausreichend lang fur eine Fertigstellung der Edition sowie fur
eine nachfolgende Drucklegung und Verteilung in der Offentlichkeit vor dem
7. August 2001. Insoweit kann auch nicht unberiicksichtigt bleiben, dass die
Beklagte insbesondere keinerlei Umstadnde oder Anhaltspunkte dafur vortragen
konnte, warum etwa die Konzipierung der Edition der K8 oder der Druck der
Broschire besonders lange gedauert hat oder weshalb man etwa von einer Ver-
teilung der Broschire an potentielle Interessenten, Agenturen und Kunden nach
Fertigstellung zunéachst Abstand genommen haben sollte und wann diese denn
ihrer Kenntnis nach tberhaupt tatséachlich erfolgt sei. Die Beklagte konnte hierzu
trotz eingehender Erdrterung in der mindlichen Verhandlung und trotz vorter-
minlichen Hinweises und Auflage zu einer entsprechenden Substantiierung und
etwaigen Vorlagen von Dokumenten keinen Beitrag leisten, da nach ihren Anga-
ben weder Unterlagen noch Informationen einholbar waren. Die zugunsten der
Klagerin sprechende Beweisvermutung eines insoweit rechtzeitigen offentlichen
Zuganglichmachens der Produktbroschire sieht der Senat deshalb als nicht wider-

legt an.

3.3. Darlber hinaus kénnen auch aus dem in der K8 enthaltenen blofR3 allgemeinen

Hinweis auf Patentrechte

. Patent rights on the the CSD sealing plugs type FRR-E (crusher plugs), the CSD sealing syslem with
limited conduit length, the CSD-SQ multi-ransit plugs, the CSD-EMC sealing systems, the RISE
system components and the CSD fire resistant rubber compounds have been applied for.

The CONDUCTON putty, the CSD-EMC sealing plugs, the RISE, RISE-EMC, RISWAT anuv
BEESEAL sealing systems are patented.
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wie auch entsprechend allgemeine Hinweise auf Design- und Urheberrechte

The manufacturer reserves the right to make dimensional and design modifications
without prior notification.

: BEEBLOCK, BEESEAL, CONDUCTON, CRUSHER, CSD, CSD THE SIMPLE SEAL SYSTEM,
DRIFIL, FIRUB/NOHAL, FIWA, LEAXEAL, RAPID TRANSIT SYSTEM, RISE and RISWAT are
registered trade marks.

keine Indizien begriinden, welche eine zeitliche Zuordnung des Editionshinweises
in der K8 und die hieraus folgende weitere Beweisvermutung einer offentlichen
Zugéanglichmachung vor dem 7. August 2001 ernsthaft in Frage stellen. Insoweit
geben auch die von der Beklagten erwahnten einzelnen Schutzrechte bereits kei-
nen Aufschluss dariiber, ob diese gemeint waren, wie auch im Ubrigen ein eindeu-

tiger zeitlicher Ausschlusstatbestand hieraus nicht zu begriinden ist.

3.4. Dies gilt auch fir die von der Beklagten eingewandte Bezugsmaoglichkeit eines
Videos, welches allenfalls im weitesten Sinn als indizielle Tatsache fur atypischen
Geschehensverlauf gewertet werden konnte, und weder fir sich noch im Zusam-
menhang mit weiteren Umstanden eine in tatsachlicher Hinsicht ernsthaft in Be-
tracht kommende Moglichkeit eines atypischen Geschehensablaufs rechtfertigt.

Selbst dann, wenn mit dem in der K8 angesprochenen Video nachweislich ein
ganz bestimmtes Video gemeint gewesen ware, spricht aus einem solchen Hin-
weis (vgl. Seite 39 sowie die Bilder auf Seite 40) nichts dafir, dass dieses bereits
2001 existierende und unbestritten Aufnahmen auf dem Marineschiff RV Triton ab
dem Jahr 2000 betreffende Video nicht bereits im Jahr 2001 zur Gestaltung des
Prospekts verwendet worden sein kann. Dass das Video selbst ein Editionsdatum
oder einen entsprechenden Copyright-Vermerk erst aus dem Jahr 2002 enthalt,
steht dem nicht entgegen und wirde der Argumentation der Beklagten folgend
sich ebenso den Einwand entgegenhalten lassen missen, dass ein Editionsdatum
gerade nicht eine zumindest unmittelbar bevorstehende Fertigstellung des Werks

indiziert.
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3.5. Die fehlende Eignung des Vortrags der Beklagten als substantiierte Darlegung
eines atypischen Geschehensablaufs gilt insbesondere auch fiir den angebotenen
Zeugenbeweis, der auf die Tatsache gerichtet ist, dass der Zeuge anhand seiner
Unterlagen nicht feststellen kénne, dass ein Video friher als 2002 editiert worden
sei. Dies mag so sein, besagt aber nichts zur maf3geblichen Tatsachenfrage des
Entstehens des Bildmaterials wie auch insbesondere zur Richtigkeit des Editions-
datums der K8, weil — wie allgemein bekannt und nachvollziehbar — aufbewahrte
Unterlagen nicht vollstandig samtliche Geschehnisse in der Vergangenheit doku-

mentieren mussen, sondern auch lickenhaft sein kdnnen.

3.6. Der von der Beklagten dartber hinaus geltend gemachte Umstand, dass ge-
malfd der Angabe auf der letzten Seite die Broschire K8 durch die koreanische
Verkaufsagentur M... verbreitet worden sei, die jedoch erst seit dem

Jahre 2002 unter dem Namen ,M...“ firmiere (vgl.
http://www.marbiss.com/about/history.php), steht der Annahme, die Broschire sei
vor dem Prioritatstag der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden, nicht entge-
gen, da sich — von der Beklagten unbestritten — auf der Originalbroschire nur der
Vermerk ,distributed by* befindet, nicht aber ein Aufkleber fur den Verteiler durch
die Firma M.... Es ist daher davon auszugehen, dass der Aufkleber des Ver-
teilers erst spater aufgebracht wurde (vgl. Anlage K8"), was aber der Annahme,
dass eine frihere Verteilung des Prospekts durch die Beklagte selbst oder einen
andereren Verteiler stattgefunden hat, nicht entgegensteht. Gleiches gilt im Hin-
blick auf die spater datierende Zertifizierung auf Seite 15 der K8, bei der nicht
ausgeschlossen werden kann, dass sie nach Erhalt in den dort vorgesehenen
Platzhalter eingefigt wurde. Die von der Beklagten beantragte Einvernahme des
Zeugen G... war damit entbehrlich.

3.7. Sind danach die angefuhrten Argumente und Tatsachen der Beklagte aus den
genannten Grinden nicht ausreichend, einen ernsthaft in Betracht zu ziehenden
atypischen Geschehnisablauf zu begrinden und damit den fur die Klagerin spre-
chenden Anscheinsbeweis zu entkraften, so ist dieses Ergebnis auch nicht

dadurch in Frage zu stellen, dass der Senat die Anforderungen an die Substantiie-
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rungspflicht der Beklagten etwa im Hinblick auf eine bestehende Darlegungs- und
Beweisnot der Beklagten in einem milderen Mal3stab beurteilen musste. Dies trifft
schon deshalb nicht zu, weil, wie angefihrt, fir die hier im wesentlichen maf3gebli-
chen Tatsachen eigener Wahrnehmung der Beklagten nach § 138 Abs. 4 ZPO
nicht nur eine erhdhte Substantiierungspflicht gilt, sondern zugleich auch eine
Erkundigungspflicht. Dieser ist die Beklagte aus Sicht des Senat aber trotz vorter-
minlichen Hinweises nicht nachgekommen. Der Senat hélt es insoweit flr nahezu
ausgeschlossen, dass die Beklagte insoweit auf keinerlei ihr zugéngliche oder
jedenfalls beschaffbare Dokumente und Kenntnisse aus ihrem eigenen Unterneh-
men als Auftraggeber der Firmenprospekte oder auf solche ihrer Kunden zuriick-
greifen kann, welche entscheidungs- und beweiserhebliche Indizien begrinden
konnten. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die Besonderheiten der ihr
bekannten und nicht permanent wechselnden potentiellen Abnehmer aus der
Schiffsindustrie und der Tatsache, dass das Dokument K8 oder ein Vorgéngerdo-
kument — wie der Copyrightvermerk belegt — bereits seit 1997 existiert haben
muss — einen Versuch solcher Erkundigungen hat die Beklagte auch nicht be-
hauptet. Es hatte der Beklagten deshalb ein Vortrag und Beleg von Vorganger-
prospekten mdaglich bzw. beschaffbar sein mussen, der auch z.B. Auskunft
dariiber geben konnte, seit wann welche Prospekte mit welchem Inhalt von wem
an wen in Auftrag gegeben wurden, wann sie gefertigt wurden, wann die Beklagte
diese in welcher Stuckzahl erhalten hat und wann diese an welche Kunden wei-
tergegeben wurden, um so ein nachvollziehbares und vollstandiges Bild tber die
konkreten Geschehensablaufe zu vermitteln. Damit hatte sie zugleich ausschlie-
Ben oder in Frage stellen konnen, dass das Veroffentlichungsdatum zutrifft und die
Offenkundigkeit der fur die Patentfahigkeit des Streitpatents relevanten Informa-
tionen auf Seite 4 der K8 fehlen, wie auch die Prospekte aus den Vorjahren ent-

sprechend patentrelevante technische Informationen noch nicht enthielten.
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V.

Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in sowohl in der Anspruchsfassung
nach Hauptantrag als auch in den Fassungen der Hilfsantrdge 1 bis 10 als nicht
patentfahig in Anbetracht der Druckschriften K8, K4 sowie dem allgemeinen

Fachwissen des zustandigen Fachmanns.

1.Hauptantrag und Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 erweist
sich in Anbetracht des Prospekts der BEELE Engineering BV / CSD International
BV (K8) als nicht neu.

Aus diesem Prospekt ist ein feuerbestdndiges System bekannt, zum Hindurch-
fuhren von Kabeln, Rohren oder dgl. durch eine Offnung in einer Wand, bspw. in
einem Schiffschott (vgl. Seite 2 Text oben links: , The RISE® pipe sealing system is
a most adaptive system for sealing excentrical and angled pipe penetrations in
fire-rated / watertight bulkheads and decks.”). Die durch die Offnung gefiihrten
Rohre sind von einem feuerresistenten Gummi umwickelt. Der verbleibende freie
Raum in der Wandoffnung ist durch Fillhtlsen aufgefllt (vgl. a. a. O.: ,Two or
more layers of FRR/EHF (fire resistant rubber/expanding, halogen free) strips are
wrapped around the pipe. ... The remaining space is filled with FRR/LEHF filler

sleeves.”) [= Merkmale 1 u. 1.1].

Wie die Figur auf Seite 3 oben zeigt (nachfolgend abgebildet), erstrecken sich die
Hulsen zum Auffullen des verbleibenden freien Raumes (,FRR/LEHF filler
sleeves") in dieselbe Richtung wie die durch die Schottéffnung hindurchgefihrten
Rohre [= Merkmal 1.1.1].
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Die Fillhidlsen (,FRR/LEHF filler sleeves®) sind aus einem feuerbestandigen

Gummi hergestellt (vgl. Seite 4 Text in der Mitte: ,For the RISE® insert strips and

filler sleeves, a special rubber compound was developed known as FRR / (L)EHF

(fire resistant rubber/low grade of expan-
sion, halogen free).”) [= Merkmal 1.1.2].

Wie in der Figur auf Seite 4 oben rechts ge-
zeigt (nebenstehend abgebildet) und im zu-
gehorigen Text beschrieben ist, kdnnen die
Fullhdlsen miteinander zu einer Hulsenele-
menteinheit, vorliegend 10 Stuck, verbunden
sein [= Merkmal 1.1.3].

For pipe penetrations only the filler sleeves

type 18/12 and 27/19 are used.

Sometimes conduits are extremely oversized.
For ease of filling of larger remaining spaces
the filler sleeves 18/12 and 27/19 can be
supplied as non-split multi-units of 10 pieces
glued together.

Wie aus der vorstehenden Figur, und aus der jeweiligen Figur auf Seite 16 (zweite

Reihe rechts) sowie auf Seite 17 (zweite Reihe mitte) i.V.m. dem zugehorigen Text

hervorgeht (nachfolgend abgebildet), liegen die zum Auffillen des in der Schottoff-

nung verbleibenden Raumes vorgesehenen Fillhilsen bereits vor dem Vorsehen

(Einsetzen) in der Offnung in ihrem gebundenen Zustand als Einheit von jeweils

10 miteinander verbundenen Hiilsen vor [= Merkmal 1.1.4741,
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6) The empty space in the conduit pipe should ~ To prevent the filler sieeves from falling out
be filled up completely with insert sleeves,  ©f the condutt sleeve or frame, they are hooked
types 18/12 and 27/19. The sleeves are 210 together to form a compact bundle They are
mm (B.277) in length and can be supplied non- available in bundles of ten pieces. Filler
split for ease of installation. sleeves are also available non-split.

Somit sind alle Merkmale des Patentanspruchs 1 sowohl in der erteilten Fassung,

als auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 aus dem Prospekt K8 bekannt.

2. Hilfsantrage 2 bis 4

Auch die Gegenstande der Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantragen 2 bis 4

erweisen sich als nicht neu in Anbetracht des Prospektes K8.

For pipe penetrations only the filler sleeves
type 18/12 and 27/19 are used.

Sometimes conduits are extremely oversized.
For ease of filling of larger remaining spaces
the filler sleeves 18/12 and 27/19 can be
supplied as non-split multi-units of 10 pieces
glued together.

Gemall dem Text in der Figur auf Seite 4
oben rechts der K8 (nebenstehend abge-
bildet) kdnnen die Fullhilsen (filler sleeves)
zu einer Einheit von vorliegend 10 Stick
miteinander verklebt sein (,... filler sleeves
18/20 and 27/19 can be supplied as non-split
multi-units of 10 pieces glued together").

Bei der in dieser Figur gezeigten Reihe von

miteinander verklebten Fullhilsen, sind die-

se zwangslaufig an ihren seitlichen Berihrungsstellen (Kontaktoberflachen) mit-

einander verbunden [= Merkmal 1.1

.3H|A2

], wobei zum Verkleben der Hilsen mit-



-35 -

einander diese an ihren Beruhrungsstellen (Kontaktoberflachen) zwangslaufig mit
6HiA4]

einem Klebstoff (Haftmittel) versehen sein missen [= Merkmal 1.1.
Wie der genannten Figur weiter zu entnehmen ist, weisen die dort dargestellten
Fullhtlsen jeweils einen Hohlraum auf, der - wie der Begriff ,HUlse“ bereits bein-
haltet - sich in der Regel durch die jeweilige gesamte Hulse hindurch erstreckt [=
Merkmal 1.1.5"%]. Auf die von der Klagerin geltend gemachten Einwande
bezuglich der Zulassigkeit des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 kommt es somit

letztendlich nicht an.

Somit sind auch alle Merkmale der Patentanspriche 1 nach den Hilfsantragen 2

bis 4 aus dem Prospekt K8 bekannt.
3. Hilfsantrag 5

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 beruht ausgehend von

dem Prospekt K8 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5 ist gegenuber der erteilten Fassung durch die
Aufnahme des Merkmals 1.1.7"""5, wonach die Hiilsenelementeinheit zwei tiber-
einander angeordnete Lagen von Hilsenelementen umfassen soll, weiter einge-

schrankt.

Die K8 zeigt in der Figur auf Seite 4 oben rechts eine Einheit von Fullhilsen (filler
sleeves), die aus einer einzigen Lage von vorliegend 10 Stick miteinander ver-
klebten Hulsen besteht. Mit diesen einlagigen Einheiten von Fullhtlsen, kann
—wie in der Figur auf Seite 17 zweite Reihe Mitte gezeigt (nachfolgend abgebil-
det) — der bspw. in einer Schottdéffnung nach Durchfihrung eines Rohres ver-

bleibende Raum aufgefullt werden.
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Wie der nebenstehenden Figur zu entnehmen
ist, bendétigt der Fachmann zur Verflllung eines
grolReren verbliebenen freien Raums in der
Schottéffnung mehrere dieser einlagigen Fullhul-
sen-Einheiten. Zwar fihrt die in der K8 gezeigte
Verwendung von einlagigen Fullhtlsen-Einhei-
ten gegeniuber dem Gebrauch von einzelnen

Fullhtlsen bereits zu einer deutlichen Effizienz-

To prevent the filler sieeves from falling out

of the condul skeeve or rame, they are hooked  gtajgerung  beim  Verfiillen von verbliebenen
together lo form a compac! bundle They are

available in bundles of ten pieces. Filer  frejen Raumen in Rohr- bzw. Kabeldurchfiih-
sleeves are also available non-splil.

rungen. Fur den Fachmann liegt es jedoch un-
mittelbar auf der Hand, dass bei groReren zu verfiillenden Offnungen der Einsatz
von groRReren, bspw. auch mehrlagigen Fullhilsen-Einheiten zu einer weiteren
Effizienzsteigerung fuhren kann. Bereits der vorgenannten Figur in der K8 ist zu
entnehmen, dass flr die Verfullung des dort gezeigten verbliebenen freien Rau-
mes in der Schottdffnung mehrere (vorliegend drei) einlagige Fullhilsen-Einheiten
notwendig sind, und somit zur Effizienzsteigerung u.a. mehrlagige (bspw. auch
zweilagige) Einheiten Verwendung finden konnten. Fir den Fachmann lag es
daher nahe, ausgehend von der K8, mehrlagige — bspw. auch zweilagige — Full-
hilsen-Einheiten flir die Verfullung groRerer R&ume vorzusehen [= Merk-
mal 1.1.77%9].

Abgesehen davon zeigt auch bereits die EP 0 534 563 A1 (K4) die Anwendung
von Fillhtlsen im mehrlagigen Bindel (vgl. Fig. 7). Dabei spielt es keine Rolle,
dass die gezeigten Hulsenbindel fur einen Luftungsschacht verwendet werden
sollen (vgl. Fig. 5, Sp.4 Z.29-55). Denn auch dort handelt es sich um eine
— moglichst effizient durchzufiihrende — Verfiullung eines freien Raumes mit Hul-
sen, um im Brandfall diesen Raum abzudichten.

Auf den Einwand der Klagerin, dass es sich bei dem Merkmal 1.1.7""% um eine

unzulassige Verallgemeinerung des in der Fig. 3 der Anmeldung des Streitpatents
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gezeigten Ausfuihrungsbeispiels handle, da dort eine konkrete Einheit aus sechs
und nicht beliebig vielen Hilsen gezeigt sei, kommt es daher vorliegend nicht an.
Abgesehen davon kann der Senat in dem Merkmal einer zwei Lagen umfassen-
den Einheit von Hilsenelementen keine unzulassige Verallgemeinerung erkennen,
da der Fachmann ausgehend von dem in der Fig. 3 des Streitpatents gezeigten
konkreten Beispiel die zugrunde liegende allgemeine Lehre einer zweilagigen Ein-
heit von Hulsenelementen ohne Weiteres erkennt (vgl. BGH GRUR 2912, 1124
- Polymerschaum, GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II).

4. Hilfsantrag 6

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 sind gegeniber der erteilten Fassung
die weiteren Merkmale 1.1.4"*! und 1.1.7"""° aufgenommen. Auch die Kombina-
tion dieser, wie vorstehend ausgefiihrt, bekannten (Merkmal 1.1.4""1) bzw. nicht
erfinderischen (Merkmal 1.1.77%) Merkmale, kann eine erfinderische Tatigkeit

nicht begrtinden.
5. Hilfsantrag 7

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7 ist gegeniber der Fassung nach
Hilfsantrag 2 noch das Merkmal 1.1.8"" aufgenommen, wonach zumindest eines
der Hilsenelemente der Hilsenelementeinheit mehr als zwei Kontaktoberflachen

aufweisen soll.

Auch diese Kombination kann ausgehend von dem Prospekt K8 eine erfinderische
Tatigkeit nicht begriinden. Denn bei mehrlagig tibereinandergestapelten und mit-
einander verbundenen Hulsenelementen weisen einige der innen liegenden Ele-
mente zwangslaufig mehr als zwei Kontaktstellen mit benachbarten Elementen
auf. Zwar sind in der K8 nur einlagige Hulsenelementeinheiten gezeigt (vgl. Figur
auf Seite 4 oben rechts). Wie aber bereits zum Hilfsantrag 5 ausgefuhrt, lag es fur
den Fachmann nahe, ausgehend von der K8 auch mehrlagige Fullhilsen-Ein-

heiten fur die Verfullung gréRerer Raume vorzusehen, wodurch sich
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Hulsenelemente mit mehr als zwei Kontaktoberflachen zwangslaufig ergaben
[= Merkmal 1.1.8""7].

Der Einwand der Klagerin, dass das Merkmal 1.1.8"" gegentiber der Fig. 3 der
urspr. Unterlagen des Streitpatents zu einer unzulédssigen Erweiterung fihre, kann

daher dahingestellt bleiben.
6. Hilfsantrag 8

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 sind gegenuber der erteilten Fassung
die weiteren Merkmale 1.1.6"* und 1.1.8"A” aufgenommen. Auch die Kombina-
tion dieser, wie vorstehend ausgefiihrt, bekannten (Merkmal 1.1.6""%) bzw. nicht
erfinderischen (Merkmal 1.1.8"4") Merkmale, kann eine erfinderische Tatigkeit

nicht begriinden.
7. Hilfsantrag 9

Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9 beruht aus-

gehend von dem Prospekt K8 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 9 sind gegenuber der erteilten Fassung in
den Merkmalen 1.1™4° und 1.1.3"'*° die miteinander in eine Hillsenelementeinheit
gebunden Hilsen nunmehr als zweite Hilsenelemente (9) bezeichnet. Des Weite-
ren sind in den neu aufgenommenen Merkmalen 1.1.9"4° und 1.1.10""° erstmals
auch erste geschlitzte Hilsenelemente (4) zur Ummantelung eines Kabels bzw.
Rohres beansprucht, wobei die ersten und zweiten Hilsenelemente identisch sein
sollen. Dies impliziert, dass nur ein einziger Huilsentyp vorhanden ist, womit eine
Unterscheidung zwischen ersten und zweiten Hilsenelementen obsolet ist, wobei

dieser einzige Hulsentyp einen fortlaufenden Schlitz aufweisen soll.

Zwar zeigt der Prospekt K8 fur die Ummantelung von Kabeln und Rohren die Ver-

wendung von Wickelstreifen (insert strips; Seite 4 Figur oben links) bzw. geschlitz-
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ten Hulsen (insert sleeves; Seite 4 Figur unten rechts), wohingegen fir die zu
einer Einheit verbundenen Fillhtlsen (filler sleeves; Seite 4 Figur oben rechts)

ungeschlitzte Hulsen eingesetzt werden (vgl. auch den Text auf Seite 4).

Es lag jedoch ausgehend von der K8 im Griffbereich des Fachmanns zur Verein-
fachung der Fertigung nur einen einzigen Hulsentyp (geschlitzt oder ungeschlitzt)
vorzusehen [= Merkmale 1.179, 1.1.3"4° 1.1.9"4°] Da fiir die Ummantelung von
Kabeln bzw. Rohren bereits geschlitzte Hilsen (insert sleeves) eingesetzt wurden,
lag es fur den Fachmann nahe, die fur die Bildung von Hilseneinheiten vorgese-
henen Hiilsen ebenfalls in geschlitzter Form herzustellen [= Merkmal 1.1.10""49.
Somit war lediglich die Herstellung eines einzigen Hulsentyps (geschlitzt) sowohl
fur die Ummantelung von Kabeln bzw. Rohren als auch fir die Verfullung der ver-
bliebenen Offnung erforderlich, was die Effizienz der Fertigung steigerte und zur
Kosteneinsparung beitrug. Auf3erdem konnten auf diese Weise je nach Bedarf, fur
die Ummantelung vorgesehene Hiilsen auch fur die Bildung einer Einheit zum Ver-
fullen verwendet werden und umgekehrt. Dies erhdhte zusatzlich die Flexibilitat
bei der Montage. Darlber hinaus zeigt auch bereits die K8 die Verwendung von
geschlitzten Hulsen sowohl fur die Ummantelung als auch zum Verfillen des
verbleibenden freien Raumes in bspw. einer Schottéffnung (vgl. Seite 8 untere
Bildreihe).

Der Fachmann gelangte somit, ohne erfinderisch tatig werden zu muissen, zum

Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 9.
8. Hilfsantrag 10

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 10 erganzt den Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 9 lediglich um das aus der K8 bekannte Merkmal 1.1.4%4! (vgl. die
obigen Ausfuihrungen zum Hilfsantrag 1), wonach die Hilsenelemente 9 bereits
vor dem Vorsehen (Einsetzen) in der Offnung in ihrem gebundenen Zustand (zu

einer Einheit verbunden) sind.
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Auch in dieser Kombination kann keine erfinderische Tatigkeit erblickt werden. Der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 10 beruht daher ausgehend
von dem Prospekt K8 ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fach-

manns.

9. Die Beklagte hat die abhangigen Unteranspriiche nicht isoliert verteidigt. Wie
der Senat bereits im qualifizierten Hinweis vom 12. Dezember 2018 mit Verweis
auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2016, 1143
— Photokatalytische Titandioxidschicht; GRUR 2016, 365 — Telekommunika-
tionsverbindung; GRUR 2017, 57 — Datengenerator) dargelegt hat, bedurfen diese

daher keiner gesonderten Prifung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs. 1
PatG i. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb  eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung

des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
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funf Monaten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert wer-
den.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Kopacek Veit Zimmerer Dr. Freudenreich
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