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betreffend das europaische Patent 0 444 400
(DE 691 01 460)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 8. Marz 2005 unter Mitwirkung des Richters Brandt
als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Kéhn, Dipl.-Ing. Dr. Pésentrup, der

Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Ing. Frihauf

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 0 444 400 wird mit Wirkung fur das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

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

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.
Tatbestand
Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 8. Januar 1991 in englischer

Sprache angemeldeten und ua mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesre-
publik Deutschland erteilten europaischen Patents 0 444 400 (Streitpatent), das



ein ,Submarine escape assembly" betrifft und in der erteilten Fassung 9 Patentan-
spriuche umfasst. Fur das Streitpatent wurde die Prioritat der britischen Patentan-
meldung 9004231 vom 24. April 1990 in Anspruch genommen. In der englischen

Fassung lautet Patentanspruch 1:

»A submarine escape assembly, comprising a waterproof suit (10)
characterised in that said waterproof suit (10) is provided with an
integrally attached container (20) within which there is stored a de-
ployable liferaft (30) and from which said liferaft (30) may be re-
moved for deployment.”

Wegen der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zuriickbezogenen
Patentanspriiche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift in der B1-Fassung verwie-

sen.

Das Streitpatent wurde von der Einspruchsabteilung des Europaischen Patent-
amts mit rechtskraftiger Entscheidung vom 17. August 2000 in beschranktem
Umfang aufrecht erhalten. Patentanspruch 1 hat danach folgenden Wortlaut, der
von der Patentinhaberin im EPA-Einspruchsverfahren vorgelegten Fassung des
Patentanspruchs 1 abweicht:

»A submarine escape assembly, comprising a waterproof suit (10)
provided with an integrally attached container within which there is
stored a deployable liferaft (30) characterised in that said liferaft is
capable of being removed from said container for deployment, sub-

sequent inflation and boarding.”

Am 17. September 2003 wurde eine korrigierte neue europaische Patentschrift B9

verdffentlicht.

Auf Grund des von der Beklagten gemal 8§ 64 PatG eingeleiteten Beschrankungs-
verfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt lautet Patentanspruch 1



des Streitpatents nach der Entscheidung der Patentabteilung vom
30. Oktober 2003 mit Geltung in der Bundesrepublik Deutschland nunmehr in

deutscher Fassung:

,U-Boot-Rettungsanordnung mit einem wasserdichten Anzug (10),
der einen einstickig befestigten Container (20) aufweist, in dem ein
entfaltbares Rettungsflo3 (30) aufbewahrt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dalR der wasserdichte Anzug (10) mindestens einen auf-
blasbaren Teil enthalt, der Behalter (20) an der Vorderseite des
wasserdichten Anzugs (10) angebracht ist, das entfaltbare Ret-
tungsflol3 (30) wenigstens einen aufblasbaren Teil enthalt, das
Rettungsflof3 (30) eine Aufblasquelle zum Aufblasen und Entfalten
des Rettungsflosses zum anschlieRenden Besteigen enthélt, und
das Rettungsflof3 (30) durch eine lange Schnur oder Leine (40) am
einstickig befestigten Behélter (20) stéandig befestigt ist.”

Daran schliel3en sich die auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurtick-

bezogenen Patentanspriiche 2 bis 6 an.

Die Klagerinnen machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents in der fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland geltenden Fassung sei wegen
fehlender Neuheit und mangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig, der
Schutzbereich des Streitpatents sei unzulassig erweitert und der Gegenstand des
Streitpatents gehe Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Anmeldeunterla-

gen hinaus. Zur Begriindung beziehen sie sich ua auf die Unterlagen:

Anlage K3 Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europaischen Patent-

amts

Anlage K3a Protokoll der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabtei-

lung des Européaischen Patentamts



Anlage K7  Antrag auf Beschrankung des Streitpatents mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

Anlage K9  Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 in der beschrankten Fassung

Anlage K18 U.S. Naval Submarine Medical Center, Report No. 614, herausgege-
ben am 20. Februar 1970

Anlage K19 GB-PS 555 557

Anlage K20 DE 33 02 114 A1l.

Die Klagerinnen beantragen,

das europaische Patent 0 444 400 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerinnen entgegen und héalt das Streitpatent fur
patentfahig. Zur Begrindung beruft sie sich ua auf die Anlagen

D1 Protokoll der mindlichen Verhandlung vor der Technischen
Beschwerdekammer 3.2.1. des EPA vom 4. Juni 2002
B 2 Linguistisches Gutachten von Dr. Ursula Lenker vom 14. Februar 2005.
Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit fuhrt zur
Nichtigerklarung des Streitpatents mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundes-



republik Deutschland, Art Il § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit a, Art 56
EPU.

Inwieweit die weiter geltend gemachten Nichtigkeitsgrinde der Erweiterung des
Patentgegenstandes gegeniber dem Inhalt der européischen Patentanmeldung
nach Art Il Art 6 Abs 1 Nr 3 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit ¢ EPU oder die unzulassi-
gen Erweiterung des Schutzbereichs nach Art Il § 6 Abs 1 Nr 4 IntPatUG, Art 138
Abs 1 lit d EPU dem Streitpatent entgegen stehen, kann insoweit offen bleiben.

1. Das Streitpatent betrifft eine U-Boot-Rettungsanordnung, die aus einem was-
serdichten Rettungsanzug und einem entfaltbaren Rettungsflol3 besteht, das in ei-

nem am Anzug befestigten Behalter aufbewahrt wird.

Aus dem Stand der Technik (US 2076219) ist nach Angaben der Streitpatent-
schrift in der B1-Fassung vom 23.3.1994 (Sp 1 Z 7 — 24) ein wasserdichter Anzug
mit einem automatischen Atmungsgerat bekannt, der allerdings keinen Auftrieb
liefert. Des weiteren sind U-Boot-Rettungsanziige bekannt, die aus luftdichtem
Material bestehen und einen aufblasbaren Teil, zB in Form einer Auftriebsstola,
aufweisen. Solche Anzige haben aber den Nachteil, dass der Trager unter Um-
standen mehrere Stunden auf dem Riicken liegend schwimmt. Dies kann zu Fehl-

orientierungen und Seekrankheit fihren.

2. Aufgabe des Streitpatents ist es (vgl StrPS-B1 Sp 1 Z 25 - 28), den Benutzer
eines Rettungsanzuges mit einem personlichen Rettungswasserfahrzeug zu ver-
sehen, so dass die Gefahren des langen Schwimmens auf der Oberflache wah-

rend des Wartens auf die Rettung auf ein Minimum reduziert werden kdnnen.

3.  Zur Lésung beschreibt Patentanspruch 1 nach der auf Grund der im Be-
schrankungsverfahren ergangenen Entscheidung der Prifungsabteilung des

Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2003 geltenden Fassung



eine U-Boot-Rettungsanordnung mit

a. einem wasserdichten Anzug,

b. der einen einstlickig befestigten Container aufweist,

c. in dem ein entfaltbares Rettungsflo3 aufbewahrt ist,

dadurch gekennzeichnet, dal3

d. der wasserdichte Anzug mindestens einen aufblasbaren Teil

enthalt,

e. der Behélter an der Vorderseite des wasserdichten Anzuges
angebracht ist,

f. das entfaltbare RettungsfloR wenigstens einen aufblasbaren
Teil enthalt,

g. das Rettungsflof3 eine Aufblasquelle zum Aufblasen und Entfal-
ten des Rettungsflosses zum anschlielenden Besteigen ent-
halt, und

h. das Rettungsflo3 durch eine lange Schnur oder Leine am

einstlckig befestigten Behélter standig befestigt ist.

Das Streitpatent beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Art 56

EPU und erweist sich deshalb als nicht patentfahig.



1. Zur Loésung der og patentgemalien Aufgabe ist nach Patentanspruch 1 in der
im Einspruchsverfahren vor dem Europaischen Patentamt aufrechterhaltenen
Fassung das besagte Rettungsflol3 zum Entfalten und anschlieRenden Aufblasen

und Besteigen aus dem besagten Behalter entfernbar.

Dieses Merkmal hat die Einspruchsabteilung des Europaischen Patentamts aus-
weislich des Protokolls der mindlichen Verhandlung am 17. Mai 2000 (Anl K3a
Bl 4 Abs 4) und der schriftlichen Entscheidungsgrinde (Anl K3 Bl 9 untere Halfte)
so verstanden, dass das Rettungsflo3 zunachst aus dem Behalter entfernt und
entfaltet wird und erst spater unabhangig vom Entfalten aufgeblasen wird. Die
Patentinhaberin hat dieser Auffassung, soweit aus dem Protokoll der mindlichen

Verhandlung erkennbar, zumindest nicht widersprochen.

In der nach dem Beschrankungsverfahren fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland geltenden Fassung des Streitpatents ist die Rettungsanordnung
ua dadurch gekennzeichnet, dass das Rettungsflo3 eine Aufblasquelle zum Auf-
blasen und Entfalten des RettungsfloRes zum anschlielenden Besteigen enthalt
(Anl K7 Anspruch 1). Eine solche Anordnung erlaubt auch eine Betriebsweise, bei
der das Rettungsflol3 durch das Aufblasen gleichzeitig entfaltet wird. Dies wirde
im Widerspruch zum unmittelbaren Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents in
der im Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung und zur Auffassung der

Einspruchsabteilung stehen und konnte eine unzulassige Anderung darstellen.

Die Patentinhaberin hat im Schriftsatz vom 9. Juli 2004 unter Hinweis auf die
BGH-Entscheidung "Spannschraube” (GRUR 1999, 909) geltend gemacht, bei der
Auslegung des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der Fassung nach dem
Einspruchsverfahren durfe nicht am unmittelbaren Wortlaut gehaftet werden, son-
dern es sei auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der In-
halt der Patentschrift dem Fachmann vermittele. Daraus ergabe sich, dass das
Rettungsflo3 zu Beginn des Aufblasens bereits durch eine geringe eingeblasene

Luftmenge entfaltet und durch weiteres Einblasen von Gas voll aufgeblasen werde



(S 7 Abs 3 bis S 9 Abs 1). So hat sie zuletzt auch in der mindlichen Verhandlung

vor dem Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts argumentiert.

Ob eine solche einengende Auslegung des betreffenden Patentanspruchs zwin-
gend ist, woran der Senat erhebliche Zweifel hat, kann aber dahingestellt bleiben,
da der Gegenstand des Patents auch bei einer solchen Auslegung nicht patentfa-

hig ist, wie weiter unten noch ausgefuhrt wird.

2. Der Patentanspruch 1 des Streitpatents in der fir das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland geltenden beschrankten Fassung enthalt unter anderem
auch das Merkmal, dass der Behélter (zur Aufbewahrung des Rettungsflof3es) an
der Vorderseite des wasserdichten Anzugs angebracht ist (Anl K9 Merkmal e).
Eine derartige Anbringung ist in der europaischen Anmeldung nur in den Figuren 1
und 3 bis 5 dargestellt. Weder die Beschreibung noch die Patentanspriiche ent-
halten Angaben dazu, an welcher Stelle des Rettungsanzuges der Behélter anzu-
bringen ist. Die Klagerin halt daher die Aufnahme dieses urspringlich nicht als er-
findungswesentlich offenbarten Merkmals in den Patentanspruch 1 fur eine unzu-

lassige Erweiterung.

Da die in der europaischen Anmeldung offenbarte Lehre aber immerhin vorsieht,
dass der Behalter fir das RettungsfloR3 (einstlickig) am Anzug an nicht naher spe-
zifizierter Stelle angebracht ist, spricht nach Ansicht des Senats einiges fur die
Auffassung, dass die Aufnahme des fraglichen Merkmals in den Patentanspruch
eine zulassige Beschrankung darstellt.

3. Letztlich kann aber auch diese Frage offen bleiben, denn der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 in der fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
geltenden beschrankten Fassung stellt keine patentfahige Erfindung dar, weil er

nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne des Art 56 EPU beruht.

Der von der Klagerin als Anlage K18 vorgelegte Report Nr 614 des U. S. Naval
Submarine Medical Center, Open Sea, Surface Evaluation of Submarine Escape
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and Immersion Equipment, ist eine vorveroffentlichte offentliche Druckschrift. Dies
hat die Beklagte in der mindlichen Verhandlung auch nicht mehr in Abrede ge-
stellt. Der Report tragt auf seinem Deckblatt links unten einen Freigabevermerk
(Released by) vom 20. Februar 1970. Die FulR3zeile des Deckblatts gibt an, dass
der Report fur die unbeschrankte 6ffentliche Verbreitung freigegeben ist. Auch die

letzten beiden Absétze auf Seite ii belegen, dass der Report veroffentlicht wurde.

Der Bericht beschreibt die Erprobung zweier U-Boot-Rettungsanordnungen auf
offener See. Das Modell HISR umfasst einen wasserdichten Anzug und ein entfalt-
bares Rettungsflol3 in einem Behalter bzw Paket, das vom Benutzer am Ricken
getragen wird (S 1 reSp letzter Abs, S 3 liSp iVm Fig 4 bis 6). Der wasserdichte
Anzug enthalt einen aufblasbaren Teil, namlich einen Kragen (stole, S 3 reSp Z 16
von unten). Das Rettungsflof3 ist aufblasbar, dh es enthalt mindestens einen auf-
blasbaren Teil. Aufblasquelle ist eine CO,-Patrone, mittels derer das Rettungsflol3
aufgeblasen und gleichzeitig entfaltet wird. Wie aus Figur 8 des Reports ersichtlich

ist, ist das Rettungsflo3 mit einer Leine am Behélter oder am Anzug befestigt.

Dem Report ist nicht entnehmbar, ob der das zusammengefaltete Rettungsflol3
aufnehmende Behélter einstiickig am Anzug befestigt ist, wie es im Merkmal b
gemald der vorstehenden Merkmalsgliederung spezifiziert ist. Auch unterscheidet
sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von der bekannten Rettungsanord-
nung dadurch, dass der Behalter gemall Merkmal e an der Vorderseite des An-
zugs angebracht ist. Diese Merkmale bezeichnen aber einfache Weiterbildungen,
die das Konnen des Durchschnittfachmanns nicht Ubersteigen. Das Wissen und
Kdnnen des zustandigen Fachmanns entspricht hier dem eines Teams von Fach-
leuten verschiedener Fachgebiete, ua U-Boot-Fahrer, Schiffbauer, Maschinen-
bauingenieur oder —techniker, die tUber Erfahrungen auf dem Gebiet von Ret-
tungseinrichtungen fur den Einsatz auf dem Meer verfigen. Fir den Fachmann
liegt es auf der Hand, den das Rettungsflo3 enthaltenden Behéalter unverlierbar,
zB einstiickig, am Anzug zu befestigen, damit das Flof3 im Notfall nicht vergessen
oder abgetrieben wird. Auf entsprechenden Uberlegungen beruhen zB Rettungs-

anordnungen fur notgewasserte und untergegangene Flugzeugbesatzungen, wie
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sie aus der britischen Patentschrift 555 557 (Anl K19 S 2 Z 104 bis 106) bekannt
sind. Auf den vergleichbaren Einsatz von Rettungsflol3en bei Marinefliegern wird
ubrigens auch im Report hingewiesen (Anl K18 S 1 liSp Abs 2).

Auch die Anbringung des Behalters an der Vorderseite des Anzugs bedarf keiner
erfinderischen Tétigkeit. Insbesondere wird der Fachmann an einer solchen An-
bringung nicht dadurch gehindert, dass bei Rettungsanordnungen fir Piloten, wie
sie zB aus der vorgenannten britischen Patentschrift bekannt sind, das Rettungs-
flol3 an der Rickseite des Anzugs untergebracht ist. Der Anzug muss namlich vom
Piloten wahrend der gesamten Einsatzzeit getragen werden. Ein Behdlter vor der
Brust oder vor dem Bauch ware unter diesen Umstanden auf3erordentlich hinder-
lich und daher nicht akzeptabel. Demgegeniuber wird der Rettungsanzug vom U-
Boot-Fahrer nur im akuten Notfall (oder bei einer Ubung) angelegt. Hier braucht
auf die normale Arbeitsfahigkeit und auf eine sitzende Position keine Rucksicht
genommen zu werden, und der Behalter kann an einer Stelle angebracht werden,
an der er leicht und bequem erreichbar ist. Dies fuhrt ohne weiteres zu einer An-
bringung des Behilters an der Vorderseite des Anzugs. Solche Uberlegungen
kénnen vom Fachmann ohne weiteres erwartet werden. Somit ergibt sich der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 fur den Fachmann in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik nach den vorgenannten Druckschriften.

Auch die in den Patentanspriichen 2 bis 6 angegebenen Merkmale zur Weiterbil-
dung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 sind dem vorgenannten Report
unmittelbar oder doch zumindest sinngemald zu entnehmen. So enthalt der Anzug
einen aufblasbaren Kragen (stole) und das RettungsfloR mindestens einen auf-
blasbaren Auftriebskdrper (Patentanspriche 2 und 3). Da die bekannte Rettungs-
anordnung als Aufblasquelle eine CO,-Patrone aufweist, wird der Fachmann ohne
weiteres davon ausgehen, dass auch ein Handgriff bzw eine Betatigungsvorrich-
tung zur Einleitung des Aufblasens vorhanden ist (Patentanspruch 4). Der be-
kannte Anzug besteht aus einer einzigen Lage eines wasserfesten Materials (Pa-
tentanspruch 5). Das Rettungsflo3 weist ein Kabinendach aus einem biegsamen
wasserfesten Material auf (Patentanspruch 6).
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Bei dieser Sachlage war das Streitpatent mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig zu erklaren.

Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 84 Abs 2 PatG iVvm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1

PatG iVm § 709 Satz 2 ZPO.

Brandt Kohn Dr. Pésentrup Sredl Frahauf
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