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Dichtungsring

1.  Erschopft sich die patentgeméf3e Lésung nur in der handwerklichen Mal3nahme, eine
bekannte, technisch weniger anspruchsvolle Losung - hier einer Querschnittsverringerung
des Dichtungsrings - hinzunehmen bzw. der technisch anspruchsvolleren Ldsung
hinzuzufligen, so begrindet ein solcher in Kauf genommener "handwerklicher Rickschritt"
ebenso wenig eine erfinderische Tatigkeit wie eine nur handwerkliche Weiterbildung des
Standes der Technik.

2.  Der Sachprifung eines im Nichtigkeitsverfahren angegriffenen Unteranspruchs bedarf
es nur - was vorrangig zu klaren ist und wofur in der Rechtsprechung Auslegungsregeln
entwickelt worden sind - wenn der Wille des Patentinhabers auf dessen (isolierte)
Verteidigung gerichtet ist.

3. Anders als bei der Verteidigung des Streitpatents durch Neuformulierung eines
Patentanspruchs mittels Aufnahme von Merkmalen aus verfahrensgegenstandlichen
Patentanspriichen, welche immer oder jedenfalls dann einer eigenstandigen Sachprifung
bedurfen, wenn der Patentinhaber sie isoliert verteidigt, bietet die mdgliche Aufnahme von
Merkmalen aus der Beschreibung keinen Anlass fir eine vorsorgliche Beschaftigung und
Recherche durch die Klagerin. Eine derartige Forderung wirde die der Klagerin obliegende
Prozessforderungspflicht auch vor dem Hintergrund des von 8§83 PatG intendierten
besonderen Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erheblich Uberspannen und
andererseits die Beklagte Gber Gebuhr von ihrer entsprechenden Verpflichtung entlasten.



IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
15. Januar 2013

4 Ni 13/11

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das deutsche Patent 42 30 806

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 15. Januar 2013 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie
den Richter Dr. agr. Huber, die Richterinnen Friehe und Dr.-Ing. Prasch und den

Richter Dr.-Ing. Dorfschmidt

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 42 30 806 wird im Umfang der Pa-

tentanspriche 3 und 4 fir nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des wegen Ablaufs der maximalen
Schutzdauer erloschenen deutschen Patents 42 30 806 (Streitpatent), das am
15. September 1992 angemeldet wurde. Es betrifft einen Dichtungsring aus einem
Gummi-Hohlkammerprofil und ein Verfahren zu seiner Herstellung und weist

6 Patentanspriiche auf, von denen die Anspriiche 3 und 4 angegriffen sind.

Die Patentanspriiche 3 und 4 lauten:

3. Dichtungsring aus einem Gummi-Hohlkammerprofil, wobei
zwei Stirnseiten des Profils miteinander verbunden sind, und mit
einer schlauchartigen Auskleidung der Innenwandung, wobei die

Auskleidung die StolR3stelle der Stirnenden beidseitig grof3flachig



Uberlappt und mit der Innenwand verbunden ist, beispielsweise
durch Vulkanisation, gekennzeichnet durch eine Anordnung der
schlauchartigen Auskleidung an der Innenwandung des Hohlpro-
fils (1) derart, dass sie den lichten Querschnitt des Profils verrin-

gert.

4.  Dichtungsring nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch ein
Tragerelement (6), welches der Innenkontur des Dichtungs-
rings (1) angepasst ist und die Auskleidung wahrend deren Ver-
bindung mit der Innenwand abstitzt, wobei die Oberflache des
Tragerelementes (6) eine Verbindung der Auskleidung mit dem
Tragerelement (6) verhindert.

Die Klagerin ist der Ansicht, die Gegenstdnde der vorgenannten Anspriiche seien
nicht patentfahig; insbesondere seien sie nicht neu und beruhten nicht auf erfinde-
rischer Tatigkeit. Sie beruft sich insoweit auf die Druckschriften

D1 DE 3735730C2

D2 US 4 257 630 A mit deutscher Ubersetzung D2a

D3 US 4 331 833 A mit deutscher Ubersetzung D3a
sowie auf eine offenkundige Vorbenutzung.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 42 30 806 im Umfang der Patentanspriiche 3

und 4 fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,



hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit Patentanspruch 3 fol-

gende Fassung erhalt (Hilfsantrag 1 vom 8. Januar 2013):

3. Dichtungsring aus einem Gummi-Hohlkammerprofil, wobei
zwei Stirnseiten des Profils miteinander verbunden sind, und mit
einer schlauchartigen Auskleidung der Innenwandung, wobei die
Auskleidung die Stof3stelle der Stirnenden beidseitig grof3flachig
Uberlappt und mit der Innenwand durch Vulkanisation verbunden
ist,

gekennzeichnet durch

eine Anordnung der schlauchartigen Auskleidung an der Innen-
wandung des Hohlprofils derart, dass sie den lichten Querschnitt
des Profils verringert,

wobei die Kanten an den beiden Enden des Dichtungsringes, die
zwischen sich die Stof3fuge bilden, keine Abrundung oder Ab-

schragung aufweisen.

weiter hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit Patentanspruch 3 folgende Fas-

sung erhalt (Hilfsantrag 2 vom 15. Januar 2013):

3. Dichtungsring aus einem Gummi-Hohlkammerprofil, wobei
zwei Stirnseiten des Profils miteinander verbunden sind, und mit
einer schlauchartigen Auskleidung der Innenwandung, wobei die
Auskleidung die Stof3stelle der Stirnenden beidseitig grof3flachig
Uberlappt und mit der Innenwand durch Vulkanisation verbunden
ist,

gekennzeichnet durch

eine Anordnung der schlauchartigen Auskleidung an der Innen-
wandung des Hohlprofils derart, dass sie den lichten Querschnitt

des Profils verringert,



wobei die Kanten an den beiden Enden des Dichtungsringes, die
zwischen sich die Stof3fuge bilden, keine Abrundung oder Ab-
schragung aufweisen,

wobei die schlauchartige Auskleidung durch eine schlauch- oder
folienartig ausgebildete Schicht einer Vulkanisationsmasse gebil-
det wird.

Die Klagerin hat geltend gemacht, dass die Hilfsantrdge verspatet seien, hinsicht-
lich des in der mundlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrags 2 hat sie Vertagung

beantragt.

In der Sache beruft sich die Klagerin darauf, dass der Gegenstand von Patentan-
spruch 3 nach Hilfsantrag 1 unzulassig erweitert und unklar sei und nicht auf erfin-
derischer Tatigkeit beruhe. Auch der Gegenstand von Patentanspruch 3 nach
Hilfsantrag 2 sei unzulassig erweitert, da er nur im Zusammenhang mit einem

Tragerelement offenbart sei.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis nach 8§ 83 PatG am
31. August 2012 zugeleitet, in dem den Parteien eine Frist von einem Monat zur
abschlieenden Stellungnahme nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzt und sie gem. 8§ 83
Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG belehrt wurden. Auf BIl. 207 ff. der Akten wird Bezug ge-

nommen.

Entscheidungsgrinde:

Die Klage ist zulassig. Insbesondere fehlt ihr trotz Ablaufs der maximalen Schutz-
dauer des Streitpatents am 15. September 2012 nicht das nach Erléschen des
Streitpatents erforderliche Rechtsschutzbedirfnis, da ein Rechtsstreit der Beklag-
ten gegen die Klagerin wegen Verletzung der angegriffenen Patentanspriiche des
Streitpatents vor dem OLG Dusseldorf anh&ngig ist. Dies begruindet fur die Klage-

rin ein eigenes rechtliches Interesse an der riickwirkenden Vernichtung des Streit-



patents im angegriffenen Umfang und damit an der Fortfihrung der Klage (st.
Rspr., vgl. BGH GRUR 2009, 745 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; GRUR
2008, 90 - Verpackungsmaschine).

Die Klage ist auch begriindet, da die Gegenstande der angegriffenen Patentan-
spruche 3 und 4 des Streitpatents weder in der erteilten noch in der mit Hilfsan-
trag 1 beschrankt verteidigten Fassung patentfahig sind (88 22, 21 Abs. 1 Nr. 1
und Abs. 2 PatG).

Hilfsantrag 2 war wegen Verspatung zuriickzuweisen (§ 83 Abs. 4 PatG).

1. Die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Anspriiche des Streitpatents
betreffen einen Dichtungsring, der aus einem Gummi-Hohlkammerprofil hergestellt
ist. Figur 1 der Streit-

patentschrift Zeigt

FIG. 2
7

einen Querschnitt

eines solchen Hohl-

kammerprofils zur
Herstellung eines
Dichtungsringes. Die

stirnseitigen  Enden

eines  entsprechen-
den Profils, welches
Fig. 2 von der Sei-
tenansicht im Bereich der Stol3stelle mit schrager Schnittkante zur Vergrol3erung
der Vulkanisationsflache zeigt, werden hierzu miteinander verbunden (Fig. 3).
Nach den Angaben der Streitpatentschrift ist aus dem Stand der Technik nach der
D1 bereits bekannt, die Kanten der aneinander stoR3enden Stirnenden abzuschra-
gen, um nicht nur den eigentlichen Spalt mit Vulkanisationsmasse zu fillen, son-

dern um ebenso diese keilformigen Bereiche auszufillen. Damit soll eine vergro-



Berte Vulkanisations- und gleichzeitig Verbindungsflache geschaffen werden, wo-
bei zwischen bzw. an den beiden Hohlprofilenden eine besonders belastbare Ver-
bindung geschaffen wird (Spalte 1, Zeilen 7 ff.). Bei den nach dem Stand der
Technik gefertigten Dichtungsringen kann es bei der Herstellung beim Zusammen-
flugen der zu einem Ring zu verbindenden Kanten zur Bildung von Hohlrdumen
zwischen den beiden Hohlprofilenden kommen, die die Haltbarkeit beeintrachtigen
(Spalte 1, Zeilen 25 bis 30).

Die Beschreibung bezeichnet es demgegentber als Aufgabe der Erfindung, einen
Dichtungsring nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 3 zu schaffen, bei dem
eine besonders gute Dichtigkeit im Bereich der Nahtstelle sichergestellt ist, und
der auch bei Verwendung schlecht vulkanisierbarer Gummiqualitadten zuverlassig
und hochbelastbar dicht ist (Spalte 1, Zeilen 60 ff.).

Etwas unklar bleibt die in der Streitpatentschrift jedoch beziglich des Verfahrens
in Spalte 1, Zeilen 53 ff. genannte weitere Aufgabenstellung, da gegenuber der

dort bezeichneten Verein-
FIG.4 fachung des Produktions-
1 ablaufs durch Verringe-

rung der Handarbeit (ma-

nuelles Abschragen der
Kanten der Stirnenden)
mit der im zweiten Aus-

fuhrungsbeispiel (Figuren

4 und 5) gezeigten Lehre
gerade keine gegenuber
der D1 vereinfachende
LAsung erzielt wird - wie noch zu erldutern sein wird. Denn auch hier ist eine nach
der D1 qualitativ vergleichbare Abschragung der Kanten vorhanden, von dem sich
das Streitpatent im Hinblick auf die aufgabengemé&fRe Vereinfachung eigentlich

abgrenzen will.



Ferner erhalt der Fachmann aus der Streitpatentschrift keinen Hinweis, was mit
dem Kern (Tragerelement 6) im fertigen Dichtungsring passiert. Informationen
hierzu sind lediglich aus der in der Beschreibung des Streitpatents in Bezug ge-
nommenen D1 erhdltlich, die einen gattungsgeméafRen Dichtungsring umfasst und
seitens der Streitpatentschrift als Ausgangspunkt der Erfindung angesehen wird.
In der D1 ist beschrieben (Spalte 2, Zeilen 58 ff.), dass der Kern (Tragerelement)
im Dichtungsring verbleiben kann (ausvulkanisierter Gummi, Kunststoff, Metall
oder Keramik) oder auch mechanisch zertrimmert sowie durch ein Losungsmittel
Uber Ventil6ffnungen aufgeldst und entfernt werden kann (Gips). Demgegenuber
ist in der Streitpatentschrift in einem Ausfuhrungsbeispiel beschrieben (Spalte 3,
Zeilen 37 ff.), dass bei der Vulkanisation bewusst ,eine Lagefixierung des Tra-
gerelementes (6)“ durch ein Anvulkanisieren des Kerns an das Hohlprofil sicher-
gestellt werden soll, damit wahrend des Vulkanisierens kein Verrutschen stattfin-
det. Ob und wie die Verbindung spater wieder gel6st wird, ist nicht beschrieben.
Im Widerspruch zu einem damit anzunehmenden Verbleiben des Kerns im Be-
reich der Stof¥fuge ist jedoch die in Merkmal 3.3 gewahlte Formulierung eines
Jlichten Querschnitts® zu sehen, die dem Fachmann vermittelt, dass lediglich die
schlauchartige Auskleidung den Querschnitt verringert. Zudem sind in der Zeich-
nung des Tragerelements (Figur 6) keine Durchstroméffnungen enthalten, die ei-
nen Verbleib des Tragerelements in dem Dichtungsring nahelegt, wie es bei der
D1 bei der Variante der Fall ist, bei dem das Tragerelement in dem Dichtungsring
verbleibt. Letztlich vermittelt die Streitpatentschrift hierzu keine eindeutige Aus-
sage, so dass fur den Fachmann der Verbleib des Tragerelements unerheblich
erscheint.

2. Zur Loésung der oben genannten Aufgabe lehrt Patentanspruch 3 gemaf

erteilter Fassung ein Verfahren mit folgenden gegliederten Merkmalen:

3.1 Dichtungsring aus einem Gummi-Hohlkammerprofil, wobei zwei Stirnsei-
ten des Profils miteinander verbunden sind,
3.2 der Dichtungsring weist eine schlauchartige Auskleidung der Innenwan-

dung auf,



3.2.1 wobei die Auskleidung die StolR3stelle der Stirnenden beidseitig grof3flachig
Uberlappt und

3.2.2 die Auskleidung mit der Innenwand verbunden ist, beispielsweise durch
Vulkanisation,
dadurch gekennzeichnet, dass

3.3 die schlauchartige Auskleidung an der Innenwandung des Hohlprofils der-
art angeordnet ist, dass die schlauchartige Auskleidung den lichten Quer-
schnitt des Profils verringert.

3. Der Gegenstand nach Anspruch 3 betrifft einen Dichtungsring, der aus einem
Gummi-Hohlkammerprofil hergestellt ist, wobei (die) zwei Stirnseiten des in der
Regel aus einem linearen Hohlkammerprofil bestehenden Gummikdrpers mitei-
nander verbunden sind (Merkmal 3.1). Neben der (offensichtlichen) direkten Ver-
bindung der Stirnflachen ist dabei auch eine schlauchartige Auskleidung an der
Innenwandung des Dichtungsrings vorgesehen (Merkmal 3.2), die mit der Innen-
wandung in beliebiger Form verbunden ist, wobei als beispielhafte Verbindung
eine solche durch Vulkanisation genannt ist (Merkmal 3.2.2). Diese schlauchartige
Auskleidung soll dabei die StoR3stelle der Stirnenden grofl3flachig Uberlappen
(Merkmal 3.2.1), wie Fig. 3 am Beispiel der Ausgestaltung als zu vulkanisierende
Gummifolie (9) beispielhaft zeigt. Die GroRe der Uberlappung bemisst sich dabei
in Bezug auf die Breite der Flgeverbindung des Ringspaltes und muss grof3 ge-
nug sein, um Uber Scherkrafte die Krafteinleitung in die Auskleidung zu erlauben
und damit die im Wesentlichen durch Zugspannungen belastete Stol3verbindung

der Stirnenden zu entlasten.

Die an der Innenwandung des Hohlprofils angebrachte schlauchartige Ausklei-
dung ist zudem derart angeordnet, dass sie den lichten Querschnitt des Profils
verringert (Merkmal 3.3). Damit ist die Auskleidung also nicht in die Innenwandung
.eingelassen®, sondern baut sich (zumindest teilweise) auf diese auf (Fig. 3). Eine
streng zylindrische (AuBBen-) Kontur der schlauchartigen Auskleidung (des
Schlauchabschnitts) erscheint dabei nicht erforderlich. Die in den Figuren 4 und 5

dargestellte Ausfihrungsform umfasst ebenso mit Vulkanisations- oder Klebstoff-



masse ausgeflllte abgeschragte Kanten (,Zwickel”), welche keilfdrmige Hohl-

raume bilden.

Beim Gegenstand des Patentanspruchs 3 handelt es sich somit um einen Dich-
tungsring aus einem Gummi-Hohlkammerprofil, der hohen Anforderungen genu-
gen muss und in der Regel zumindest auch hohen Belastungen ausgesetzt ist, da
fur die Herstellung dieser Fugeverbindung ein hoher Aufwand notwendig ist. Da
eine aul3enseitige ,Umkleidung“ oder ein Ummanteln des Dichtungsrings mit einer
Manschette aus Griinden der Dichtfunktion ausscheidet, erfordert die Verbindung
der schlauchartigen Auskleidung an der Innenseite eines Hohlkammerprofils durch
Kleben oder Vulkanisieren beispielsweise einen Kern innerhalb des Dichtungsrin-
ges, so dass unter Druck und gegebenenfalls erhdhter Temperatur die notwendige
Verbindungsqualitat erzielt werden kann. So soll insbesondere eine gute Dichtig-
keit im Bereich der Nahtstelle sichergestellt werden, die auch bei Verwendung
schlecht vulkanisierbarer Gummiqualitéaten zuverlassig und hoch belastbar dicht ist
(Spalte 1, Zeilen 60 ff. der Streitpatentschrift).

4. Der unter Berucksichtigung seines technischen Sinngehalts auszulegende
Begriff ,schlauchartige Auskleidung® in Merkmal 3.2 bedarf der weiteren Erlaute-
rung. Hierbei sind im Rahmen der Auslegung der Sinngehalt des Patentanspruchs
in seiner Gesamtheit und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leis-
tungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen. Die Bestimmung des Sinnge-
halts eines einzelnen Merkmals muss stets in diesem Kontext erfolgen (BGH Urt.
v. 17.7.2012, X ZR 117/11 = GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum). Unter Einbe-
ziehung des Merkmals 3.2.1, in dem gesagt ist, dass die Auskleidung die Stol3fla-
che grol¥flachig Uberlappt, entnimmt der angesprochene Fachmann, dass die
Uberlappung dabei so groR ist, dass eine wirkungsvolle Kraftiibertragung lber die
Auskleidung sowie eine geeignete ,Abschottung“ der eigentlichen Stof3fuge ge-
wahrleistet sein soll. Der Fachmann wird dabei die Lange des schlauchartigen Ab-
schnitts und damit die Uberlappungsbereiche derart wahlen, dass diese Funktio-

nen gesichert sind.



Die schlauchartige Auskleidung an der Innenseite des Hohlkammerprofils dient
dabei aus fachlicher Sicht nicht allein der VergréRerung der Fugeflache, sondern
verhindert zudem unter Lastbedingungen auch die auf der Innenseite des Kam-
merprofils im Falle einer nicht ganz optimalen Fugeverbindung kritische Kerbwir-
kung im Bereich der stirnseitigen StoR3fuge. Da der Druck eines Fluids im
Kerbgrund direkt und zudem auch senkrecht zur Stirnflache angreifen kann, ist die
Belastung dort besonders kritisch. Ferner kann sich auch durch das im Inneren
des Hohlprofils im Betrieb eingesetzte Fluid ein Korrosionseffekt im Kerbgrund der
Verbindung ergeben, der durch eine schlauchartige Auskleidung dort bereits prin-
zipiell verhindert werden kann. Somit wird ein um die StoR3fuge herum angeord-
neter Bereich von innen durch die Auskleidung abgedeckt und abgedichtet (Spal-
te 2, Zeilen 9 ff.). Da auch ein korrosiver Angriff des abzudichtenden Mediums von
aulRen erfolgen kann, wirkt die innere Auskleidung einem friihzeitigen Versagen

hierdurch ebenfalls entgegen.

5.  Zur LOsung der objektiven, und auch in der Patentschrift angesprochenen
Problemstellung ist als Fachmann vorliegend ein Fachhochschul-Ingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnologie zu sehen, der bereits
mehrjahrige Erfahrungen mit der Konstruktion oder Fertigung von Dichtungen be-
sitzt. Er kennt sich dabei auch mit speziellen, wie z. B. druckmittelbetriebenen

Dichtungen aus.

[I.  Hauptantrag

Die nach Patentanspruch 3 gemalR Hauptantrag beanspruchte Lehre ist i. S. v.
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG nicht patentfahig; sie mag zwar neu sein, beruht jedoch
zumindest nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Denn sie ergab sich fur den an-
gesprochenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung in naheliegender Weise

aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik D1 und D2.

1. Die Druckschrift DE 37 35 730 C2 (D1) ist das Dokument, von dem auch die

Streitpatentschrift als nachst liegendem Stand der Technik ausgeht. Sie beschreibt



einen mit einem Druckfluid beschickbaren Dichtring, der aus einem Gummi-Hohl-
profil besteht und bei dem im StoRR3bereich zwei kompatible, schrag verlaufende
Stirnflachen durch eine vulkanisierte Gummimasse verbunden sind (Patentan-
spruch 1; Merkmal 3.1 der Merkmalsgliederung des Patentanspruchs 3 des Streit-

patents).

Der Dichtungsring weist eine Auskleidung der Innenwandung des Hohlkammer-
profils auf, die einen beidseitig der Stol3fuge flach keilférmig abgetragenen Bereich
einnimmt (Figuren 2
und 3). Dieser Be-
? /. reich ist in der D1
\\\\\{’ ,/‘ als Ringspalthohl-

1
| raum (21) bezeich-
|

i

net und wird durch

die Vulkanisations-

masse ausgefullt.

Neben der Fillung

Fig3 der StoRfuge wer-

den dabei ,auch
zwei ringférmig im
Bereich des Innenmantels (12 und 12°) ... der beiden Hohlprofil-Enden (10 und
10 verlaufenden Schichten (31 und 32) ... erzeugt" (Spalte 3, Zeilen 34 bis 40).
Dieser Bereich ist - losgeldst von der Vulkanisiermasse im eigentlichen Stol3fl&-
chen-Spalt - als ,schlauchartig” zu bezeichnen (Merkmal 3.2). Diese Betrachtung
ist insbesondere deshalb geboten, weil auch in der Streitpatentschrift die Anbin-
dung der anvulkanisierten Stof3fuge an die sich daran anschliel3ende schlauchar-
tige Auskleidung ebenso vorliegt (s. insbesondere Figur 5) und als ,schlauchartige
Auskleidung® definiert ist (BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Die Ausklei-
dung ist dabei, wie von der Lehre im Streitpatent umfasst und als fakultative L6-
sung genannt, durch eine Vulkanisation mit der Innenwand verbunden, auch wenn
diese in der D1 lokal radial eingertckt ist. Diese an der Innenseite des Hohlkam-

merprofils angebrachte Auskleidung der D1 gemal3 der Figur 3 fluchtet - anders



als die den lichten Querschnitt des Hohlprofils verringernde schlauchartige Aus-
kleidung nach Merkmal 3.2.1. - mit der Innenseite des Hohlprofils und liegt mit der

AulRenseite des inneren Zwickels an dem Innenmantel (12) des Dichtungsrings an.

Der Fachmann wird die beidseitige Uberlappung der StoRstelle durch die in die
keilformigen Freiflachen (Zwickel) eingefiillte Vulkanisiermasse auch als grof3fla-
chig ansehen (Merkmal 3.2.1), da diese Flache gemal3 der Darstellung in der Fi-
gur 3 im Vergleich zum Stol3querschnitt ein Mehrfaches betragt. Explizit ist in der
D1 auch formuliert, dass mit dem Ausfihrungsbeispiel nach Figur 3 erreicht wird,
dass neben der Verbindung Uber die Stol3fuge sich diese Verbindung ,auch noch
Uber eine relativ groRe Flache entlang des Innenmantels 12 bzw. 12° so-

wie... erstreckt”.

a. Wenn danach auch in der D1 nicht gelehrt wird, dass die schlauchartige Aus-
kleidung den lichten Querschnitt des Hohlprofils verringert (Merkmal 3.3), weil die
dort erwdhnte Problemstellung gerade ihre LOsung in der Schaffung eines
Ringspalthohlraums unter Beibehaltung des Profilquerschnitts findet, so erkennt
der Fachmann daran, dass die Lésung der D1 einen hohen fertigungstechnischen
Aufwand aufweist. Denn einerseits sind die an der Stol3stelle der Verbindung ge-
gebenenfalls manuell zu fertigenden Anschrdgungen vorzusehen, andererseits
sind diese nach auf3en und nach innen gerichteten Hohlraume (Zwickel) mit Vul-
kanisationsmasse zu fullen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass diese Ver-
fullung moglichst vollstdndig und ohne Lufteinschlisse erfolgt, wahrend gleichzei-
tig der lichte Querschnitt des Hohlprofils nicht verringert werden soll. Unter Zuhil-
fenahme eines ,verlorenen” Kerns ist dabei gerade die Verfiullung des ,inneren
Zwickels* problematisch, da diese Stelle in der Flgeposition weder sichtbar noch

zuganglich ist.

b. Der standig nach Verbesserung und/oder Vereinfachung bestrebte Fach-
mann hat somit - insbesondere wenn er die VergréRerung der Vulkanisationsfla-
che auf einfache Weise erzielen, wirtschaftlicher herstellen und den Anteil an

Handarbeit verringern mochte (Spalte 1, Zeilen 53 ff.), Anlass, sich im Stand der



Technik nach geeigneten Loésungen umzusehen. Dabei beschrankt sich der
Fachmann bei der Suche nach einer Problemlésung nicht nur auf den Stand der
Technik, der unmittelbar mit Dichtungsringen zu tun hat, sondern er erweitert sei-
ne Betrachtungen grundséatzlich im Hinblick auf die Optimierung von stirnseitigen

Fugeverbindungen von Gummi-Hohlkammerprofilen.

2. Bei seiner Ausschau nach einer Losung fir eine vereinfachte Herstellung
stol3t der Fachmann auch auf die D2 (US 4 257 630 A), die eine Vorrichtung und
ein Verfahren zum Verbinden eines Schlauches beschreibt, wobei zwei Segmente
eines elastischen Schlauches zusammengefiigt werden, um einen durchgangigen

Schlauch grof3er Lange zu bilden (Beschreibungseinleitung).

a. Die D2 offenbart ein Gummi-Hohlkammerprofil, bei dem die Stirnseiten zwei-
er, aus mehreren Komponenten zusammengesetzten Schlauchenden miteinander
verbunden werden bzw.
sind (Patentanspruch 1).
Die  Schlauchsegmente

gemall dem  Ausfuh-

rungsbeispiel der D2 be-

stehen aus einem inne-
ren elastomeren Ausklei-
dungsschlauch  (elasto-

meric inner liner tube 32,

32”), einer daruber lie-

genden textilen Verstar-

kungslage (textile rein-
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forcement ply 34’, 347)

R ;ffafé/ﬁ und einer auReren
*“F16. 2¢ elastomeren Abdeck-

schicht (outer elastomeric cover ply 36°, 36”). Wahrend auf der aul3eren
Schlauchseite die oberste Schicht (hose portions 30, 30”) im Bereich der Stol3fu-

ge abgetragen und neben einer Verstarkungsschicht (reinforcement material 22)



auch eine weitere Abdeckschicht (uncured elastomeric cover stock 24) aufgetra-
gen wird, erfolgt sowohl in der Stof3fuge selbst, wie auch zuséatzlich auf der Innen-
seite der Fuge eine Anbindung mit den zu vulkanisierenden Materialien (20 und
18, uncured tube stock packing und uncured sealing stock). Dadurch ergibt sich im
thermisch vernetzten Zustand nach der Vulkanisation eine Auskleidung auf der
Innenwand des verbundenen Schlauchs an der Stol3fuge, die als schlauchférmig
anzusehen ist (annulus of sealing elastomer, Patentanspruchs 1). Diese innere
Auskleidung tberlappt dabei die Stol3stelle beidseitig und grof3flachig (Figur 3)
und ist derart angeordnet, dass sie den lichten Querschnitt des Profils verringert
(Merkmal 3.3).

Somit offenbart auch die D2 bereits alle Merkmale des Gegenstands des An-
spruchs 3 nach dem
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nahme, dass anstelle eines

stirnseitig verbundenen

Dichtungsrings ein stirnsei-

FIG. 3 tig verbundener Schlauch

beschrieben ist.

b. Der Fachmann erkennt ohne Weiteres, dass er mit der in der D2 gelehrten
Inkaufnahme einer Verringerung des Profilquerschnitts auf die aufwandige Ausge-
staltung der Stirnflachen und Bildung von Hohlraumen nach der D1 verzichten
kann oder insoweit noch eine zusatzliche Optimierung bzw. der Sicherstellung ei-
ner besonders guten Dichtigkeit im Bereich der Nahtstelle durch Beibehaltung des
Vorteils der vergroRerten Fugeflache sicherstellen kann. Hierbei steht der Um-
stand, dass die D2 die Verbindung eines Schlauchs statt eines Dichtrings lehrt,
der Anwendung dieser L6sung erkennbar nicht entgegen. Der Fachmann zieht die
D2 fur die Herstellung eines streitpatentgemaf3en Dichtungsrings auch deshalb in
Betracht, weil dort das Grundprinzip einer stirnseitigen Hohlkammerprofil-Verbin-
dung aus einem vulkanisierbaren Material (Gummi) dargestellt ist. Auch die weite-

ren wesentlichen Aspekte der Flugeverbindung werden dem Fachmann bereits



gelehrt, wonach vulkanisierbares Material in die StoRRfuge und eine schlauchfor-
mige Auskleidung an der Innenseite des Hohlprofils zur Starkung der Flgeverbin-
dung angebracht ist und ein ,verlorener Kern* im Inneren des Hohlprofils als ,Ge-

genformkoérper* verwendet wird.

c. Im Unterschied zum erfindungsgemafRen Dichtungsring weist zwar bei der
Schlauchverbindung nach der D2 die &uf3ere Kontur keine funktionelle Eigenschaft
im Sinne einer Dichtflache auf und kann somit entsprechend der Innenseite zur
.=aufbauenden” Verstarkung mit herangezogen werden. Der Fachmann erkennt
jedoch, dass er lediglich den Teil der Lésung der D2 Ubernehmen kann, der sich
auf die Verbindung der Innenwandung beschrankt, wenn er die sich ihm stellende
Aufgabe I6sen will. Dies gilt insbesondere unter der Voraussetzung, dass der
Fachmann im Hinblick auf seine konkrete Aufgabe und die von ihm ins Auge ge-
fasste Verwendung des Dichtungsringes in der Reduzierung des lichten Quer-
schnitts im Bereich der Fugeflache - entsprechend der Losung des Streitpatents -
kein Hindernis sieht, weil er beispielsweise die in der D1 angesprochene Konstanz
einer Biegeelastizitat oder eines gleichférmigen Dehnungsverhaltens nicht ben6-
tigt. Selbstverstandlich ist ihm dabei aufgrund seines fachlichen Wissens klar,
dass er die entsprechende ,aufbauende” Verstarkung an der Auf3enumfangsflache
wegen der an der aul3eren Umfangsflache vorliegenden Dichtflache nicht bendtigt.
Er wird somit lediglich den Teil der Losung realisieren, der ihm zur Erreichung sei-

ner Zielsetzung geeignet erscheint.

3. Insoweit bedurfte es fiir den Fachmann nach Uberzeugung des Senats nicht
einmal des Ruckgriffs auf die D2. Denn er zieht bereits aus der D1 ohne Weiteres
die Erkenntnis, dass je nach Wunsch und konkreter technischer Vorgabe die dort
gelehrte L6sung eines Dichtungsringes ohne Verringerung des lichten Quer-
schnitts des Profils auch eine solche impliziert, welche eine Querschnittsverringe-
rung und hierdurch bedingte technische Nachteile in Kauf nimmt, weil es hierauf
aufgrund der jeweils gestellten Anforderung gegebenenfalls nicht ankommt. Denn
die Ausgestaltung des Dichtungsrings der D1 hat gerade zum Ziel, den ,Profil-

guerschnitt...im Verlauf des Profils Gber die Verbindungsstelle hinweg unveran-



dert* zu belassen, ,so dass Unstetigkeitsbereiche mit méglichen Formabweichun-
gen oder Elastizitatsdnderungen weitestgehend vermieden werden. Die Qualitat
des Dichtringes” kommt ,damit der eines einstuckigen Produkts sehr nahe” (Spal-
te 1, Zeilen 45 bis 51).

a. Istdie Wahl aus bekannten technischen Lésungen - hier mit oder ohne Quer-
schnittsreduzierung des Hohlprofils -in das Belieben des Fachmanns gestellt
(BGH Urt. v. 24.9.2003, X ZR 7/00 = GRUR 2004, 47 - Blasenfreie Gummibahn I),
so begriindet diese keine erfinderische Tatigkeit. Dies gilt auch, wenn die konkrete
Wahl von den aufgabengeméaRen, konkreten technischen Anforderungen der im
Blickfeld stehenden Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands abhangt.
Hierbei sind auch sonstige, nicht-technische Vorgaben einzubeziehen; so z. B. mit
Bezug auf Kosteneffizienz und Produktivitat (BGH Urt. v. 25.9.2012, X ZR 10/10
= GRUR 2013, 160 - Kniehebelklemmvorrichtung; Urt. v. 20.12.2011, X ZB 6/10
= GRUR 2012, 378 - Installiereinrichtung II).

b. Insoweit kann der Dichtungsring gemafR Anspruch 3 wegen der hiermit ver-
bundenen technischen Nachteile eher auch als technische Vorstufe anstatt als
erfinderische Weiterentwicklung der Lésung gemal der D1 angesehen werden.
Die patentgemal3e Losung erschopft sich damit nur in der handwerklichen Malf3-
nahme, eine bekannte, technisch weniger anspruchsvolle Lésung - hier einer
Querschnittsverringerung des Dichtungsrings - hinzunehmen bzw. der technisch
anspruchsvolleren Losung hinzuzuftgen. Ein solcher in Kauf genommener ,hand-
werklicher Ruckschritt” begrindet aber ebenso wenig eine erfinderische Tatigkeit
wie eine nur handwerkliche Weiterbildung des Standes der Technik. So ist es
auch in der Rechtsprechung anerkannt, dass der Fachmann in den Funktionen
denkt, die das von ihm zu konstruierende Bauteil erfillen muss und immer den
Kostenaufwand im Blick haben muss. Er wird deshalb bei Neukonstruktionen da-
rauf achten, nicht Gber das hinaus zu gehen, was mit Blick auf die zu erflllenden
Funktionen erforderlich ist. Ein Verharren auf einer naheliegenden Konstruktion
kann nicht allein deshalb als erfinderisch bewertet werden, weil diese Nachteile

aufweist und zu erwarten war, dass der Fachmann den Gegenstand mit anderen



Merkmalen konstruieren und weiterentwickeln wird (BGH Urt. v. 25.9.2012, X ZR
10/10 = GRUR 2013, 160 - Kniehebelklemmvorrichtung).

4. Demnach konnte ein Fachmann ausgehend von der D1 und unter Heranzie-
hung der ihm bekannten Lésung aus D2 zum Gegenstand des Anspruchs 3 nach
Hauptantrag gelangen, ohne dass es hierzu einer erfinderischen Tatigkeit be-
durfte.

. Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 1 beruht nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Hilfsantrag 1 des Patentanspruchs 3 lautet wie folgt (Anderungen und Ergan-

zungen gegenuber dem Anspruch 3 nach Hauptantrag in Fettdruck):

3.1 Dichtungsring aus einem Gummi-Hohlkammerprofil, wobei zwei Stirnsei-
ten des Profils miteinander verbunden sind,

3.2 der Dichtungsring weist eine schlauchartige Auskleidung der Innenwan-
dung auf,

3.2.1 wobei die Auskleidung die Stol3stelle der Stirnenden beidseitig groR3flachig
Uberlappt und

3.2.2a die Auskleidung mit der Innenwand durch Vulkanisation verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

3.3 die schlauchartige Auskleidung an der Innenwandung des Hohlprofils der-
art angeordnet ist, dass die schlauchartige Auskleidung den lichten Quer-

schnitt des Profils verringert,



3.4 wobei die Kanten an den beiden Enden des Dichtungsringes, die zwi-
schen sich die Stof3fuge bilden, keine Abrundung oder Anschragung

aufweisen.

1. Es kann dahinstehen, ob die Anderung bzw. Aufnahme der beiden Merkmale
3.2.2a und 3.4 eine zulassige Beschrankung des Patentanspruchs 1 erteilter Fas-
sung darstellt, insbesondere ob der Rechtsansicht der Klagerin zu folgen ist, dass
die nunmehr beschrankte Lehre eine unzulassige Erweiterung des Inhalts der

Anmeldung darstelle und zu einer unklaren Anspruchsfassung fihre.

2. Denn die so eingeschrankte Lehre nach Patentanspruch 3 rechtfertigt jeden-
falls keine andere Bewertung im Hinblick auf ein Naheliegen, ausgehend von der
D1i. V. m. der D2. Denn diese Druckschrift lehrt ebenfalls eine Gestaltung, bei der
die Kanten der die Stof3fuge bildenden stirnseitigen Enden der Innenwandung
(hose end 32' und 32", Spalte 4, Zeile 41 oder elastic inner liner tube 32' und 32“,
Spalte 4, Zeilen 21 und 22) keine Abrundungen oder Abschrdgungen aufweisen.
Auch die Verbindung der Innenwandungen von Gummi-Hohlkammerprofilen er-
folgt typischerweise im Stand der Technik - wie die D1, D2 belegen - durch Vulka-
nisation. Demnach ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 3 nach Hilfsan-
trag 1 nahe geleqt.

3. Die Beklagte hat den angegriffenen Unteranspruch 4 nicht gesondert vertei-
digt. Insoweit bedarf es nach Auffassung des Senats bei der Uberprifung erteilter
Patente nur einer Sachprifung, wenn - was vorrangig zu klaren ist und wofir in
der Rechtsprechung Auslegungsregeln entwickelt worden sind (BGH Beschl.
v. 27.6.2007, X ZB 6/05 = GRUR 2007, 862 - Informationstibermittlungsverfah-
renll; BGH Beschl. v.27.2.2008, X ZB 10/07 =GRUR-RR 2008, 456
- Installiereinrichtung; Beschl. v. 22.9.2009, Xa ZB 36/08 = GRUR 2010, 87
Schwingungsdampfer; BPatG Urt. v. 29.4.2008 GRUR 2009, 46 - lonenaus-
tauschverfahren) - der Wille des Patentinhabers auf eine (isolierte) Verteidigung
des Anspruchs gerichtet ist. Wenn es hierzu auch keines férmlichen Antrags be-

darf, so hat auch die Erdrterung in der mundlichen Verhandlung, welche insbe-



sondere auch den Umfang der Verteidigung des Streitpatents nach den Hilfsan-
trdgen umfasste, keinen auf eine gesonderten Verteidigung dieses Unteran-
spruchs gerichteten Willen der Patentinhaberin erkennen lassen. Einer Sachpri-
fung des Patentanspruchs 4 nach Hilfsantrag 1 bedurfte es bereits deshalb nicht,
weil es dem Patentinhaber freisteht, ob er das Patent nur mit bestimmten Anspri-
chen (Anspruchssatzen) verteidigt und der Senat hieran gebunden ist (BGH Be-
schl. v. 27.6.2007, X ZB 6/05 = GRUR 2007, 862 - Informationsubermittlungs-
verfahren Il). Ob bei gebotener Sachprifung eines Patentanspruchs diese Prufung
verkirzt erfolgen kann, ob ferner eine Darlegungslast des Patentinhabers einzu-
beziehen ist (so wohl BGH Urt. v. 25.9.2012, X ZR 10/10 = GRUR 2013, 160
- Kniehebelklemmvorrichtung; Urt. v. 29.9.2011, X ZR 109/08 = GRUR 2012, 149
- Sensoranordnung) und ob fur bisher ungeprifte Patentanspriiche die materielle
Beweislast dem Patentinhaber aufzuerlegen ist (hierzu Keukenschrijver/Busse,
PatG, 7. Aufl. (2013), 8 82 Rdn. 69 und Rdn. 86), ist eine andere, vorliegend nicht

mehr entscheidungserhebliche Frage.

Unabhangig von der Frage, ob es danach einer Sachprifung des Patentan-
spruchs 4 bedarf, ist auch nicht ersichtlich oder vom Patentinhaber geltend ge-
macht, aus welchem Grund das in den kennzeichnenden Teil aufgenommene
Tragerelement (6), welches unbestritten auch in der D1 gezeigt wird (Kern 4), zu
einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit gegentiber Patentanspruch 3 fihren

soll.

IV. Hilfsantrag 2

Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 2 weist gegeniber dem Patentanspruch 3

nach Hilfsantrag 1 noch folgendes zuséatzliche und angehangte Merkmal 3.5 auf:

3.5 wobei die schlauchartige Auskleidung durch eine schlauch- oder fo-
lienartig ausgebildete Schicht einer Vulkanisationsmasse gebildet

wird.



1. Mit der weiteren Einschrankung ist ein neues Merkmal gegentber dem Pa-
tentanspruch nach Hilfsantrag 1 hinzugekommen, das den Dichtungsring durch
ein ,product-by-process-Merkmal“ gegenstandlich charakterisiert. Nachdem be-
reits das Teilmerkmal 3.2.2a (,durch Vulkanisation“) verfahrensspezifischer Art ist,
erfolgt die Beschrankung des Dichtrings durch das Merkmal 3.5 mittels eines wei-

teren herstellungsrelevanten Verfahrensschritts.

Die schlauchartige Auskleidung wird nun aus einer Vulkanisationsmasse gebildet,
die bereits als ,Halbzeug® in schlauch- oder folienartiger Gestalt ausgebildet ist.
Damit kann beispielsweise Rohgummi als Folie um das Tragerelement gewickelt
oder als beidseitig offener Strumpf Gber den Trager gezogen werden, bevor dieser
in die beiden Hohlprofilenden eingefihrt wird.

Ob mit dem angefihrten product-by-process Merkmal - wie im Regelfall - keine
Beschrankung auf solche Erzeugnisse verbunden ist, die tatsachlich mittels dieses
Verfahrens hergestellt worden sind, oder ob dies ausnahmsweise gewollt ist, ist
durch Auslegung zu bestimmen (vgl. BPatG Urt. v. 21.9.2010, 3 Ni 12/09 (EU); zur
Beschrankung des Schutzbereichs: BGH Urt. v. 8.6.2010, X ZR 71/08 - Substanz

aus Kernen oder Nissen).

2. Diese durch den Hilfsantrag 2 aufgeworfenen schwierigen Rechtsfragen be-
durfen vorliegend keiner abschlie3enden Bewertung. Denn der Anregung der Kla-
gerin folgend war der erst in der mundlichen Verhandlung vom 15. Januar 2013
gestellte Hilfsantrag 2 gem. § 83 Abs. 4 PatG unter Abwégung der fur und gegen
eine Préaklusion sprechenden Griinde zuriickzuweisen. Nach dieser Vorschrift
.kann* das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten mit einer geédnderten
Fassung des Patents zurtickweisen und bei seiner Entscheidung unbericksichtigt
lassen, wenn dieses Vorbringen nach Ablauf der hierfir nach 8§ 83 Abs. 2 PatG
gesetzten Frist erfolgt ist und die weiteren Voraussetzungen § 83 Abs. 4 Satz 1
Nr. 1 bis 3 PatG erfullt sind. Hierbei folgt der Senat der Rechtsauffassung, dass
grundsatzlich in normal gelagerten Fallen - auch aus den Grinden der Gleichbe-

handlung und Rechtssicherheit - die Praklusion angewendet werden sollte, wenn



eine Verletzung prozessualer Sorgfaltspflichten klar auf der Hand liegt. Eine
Nichtanwendung bleibt in der Regel solchen Féallen vorbehalten, in denen Uber das
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gestritten werden kann oder aus
sonstigen Grinden der Billigkeit ein Anlass besteht, trotz Fristversaumung noch
Vorbringen zu bericksichtigen, (hierzu BPatG Urt. v. 20.6.2012, 5 Ni 57/10 (EP);
BPatG Urt. v. 25.4.2012, 5 Ni 28/10 = BPatGE 53,40 - Wiedergabeschutzverfah-
ren). Eine derartige Ausnahme liegt vorliegend nicht vor.

a. Mit qualifiziertem Hinweis vom 28. August 2012 hatte der Senat den Parteien
seine vorlaufige Ansicht mitgeteilt, wonach Patentanspruch 3 erteilter Fassung
ausgehend von der D1 in Verbindung mit dessen Fachwissen oder D2 nahegelegt
sei. Gleichzeitig wurden die Parteien Uber die mdglichen Folgen einer Fristver-
saumung gem. 8 83 Abs. 4 PatG belehrt. Diese Belehrung umfasst ausdricklich
den Hinweis, dass auch eine Verteidigung des Beklagten mit einer gednderten
Fassung des Patents zurlckgewiesen werden kann. Die Zustellung dieses Hin-
weises an die Beklagte erfolgte am 31. August 2012. Diese aulerte sich hierzu
nach Fristverlangerung mit Schriftsatz vom 8. Oktober 2012 in der Sache und
nochmals mit Schriftsatz vom 8. Januar 2013 unter erstmaliger Geltendmachung
des hilfsweise gestellten Patentanspruchs 3 nach Hilfsantrag 1. Die Verteidigung
mit Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 2 erfolgte erst verspéatet in der mundlichen
Verhandlung vom 15. Januar 2013.

b. Die Versdumung der Frist wurde durch die Beklagte nicht entschuldigt (8§ 83
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG); entsprechend wurde auch kein Entschuldigungsgrund
glaubhaft gemacht (8 83 Abs. 4 Satz 2 PatG), so dass an einem Verschulden der
Beklagten kein Zweifel besteht.

c. Die Berucksichtigung der Verteidigung der Beklagten mit der Fassung des
Patentanspruchs 3 nach dem Hilfsantrag 2 hatte eine Vertagung der bereits be-
gonnenen mundlichen Verhandlung erforderlich gemacht. Auch eine solche fallt
unter die Vorschrift des 8§83 Abs.4 Satz1l Nr.1 PatG (vgl. BPatG, Urteil
v. 14.8.2012, 4 Ni 43/10 (EP) m. w. N. - Bearbeitungsmaschine). Hierbei wird eine



Vertagung nach der Begriindung des PatRModG bereits dann von der Regelung
des § 83 Abs. 4 PatG als umfasst angesehen, wenn eine verspatete Verteidigung
des Beklagten mit gedndertem Patent tatséachliche oder rechtliche Fragen auf-
kommen lasst, die unmittelbar in der mindlichen Verhandlung nicht - oder nur mit
unverhaltnismaligem Aufwand - zu klaren sind (Begr. BTDrs 16/11339 S. 31 ff.
= BIPMZ 2009, 307, 315).

aa. Die Klagerin hat insoweit zu Recht geltend gemacht, dass sie vor der mundli-
chen Verhandlung nicht mit einer derartigen Fassung des Patentanspruchs 3
rechnen musste und auch keine Veranlassung hatte, sich mit einem durch Auf-
nahme von Merkmalen aus der Beschreibung beschrankten Gegenstand wie nach
Hilfsantrag 2 zu befassen. Sie hat auch zutreffend geltend gemacht, dass sie los-
gelost von der Frage einer zulassigen Anderung des Patentanspruchs und der
insoweit gebotenen rechtlichen Erdrterung insbesondere ausreichend Zeit fur die
Befassung mit der neuen technischen Sicht und fir eine Recherche bendtige. Die-
se sei insbesondere auf die bisher nicht in Rede Ausgestaltung der Auskleidung
durch eine schlauch- oder folienartig ausgebildete Schicht zu richten, deren isolier-
te Verteidigung die Beklagte auch erst in der muindlichen Verhandlung an-

gekindigt habe. Hierzu bedurfe es einer Vertagung.

bb. Der Senat teilt diese Auffassung der Klagerin. Denn zur Wahrung des rechtli-
chen Gehdrs und der Mdoglichkeit einer ausreichenden Befassung mit der gean-
derten Lehre des Patentanspruchs 3 ware in rechtlicher und tatséachlicher Hinsicht
eine Vertagung unumganglich gewesen ware. Auch die EinrAumung eines Schrift-
satznachlasses nach § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO hatte wegen des da-
nach nur moéglichen einseitigen Vorbringens eine Vertagung nicht ersetzen kénnen
(BPatG Urt. v. 28.2.2012; 3 Ni 16/10 (EU)). Die vorliegend gebotene Vertagung ist
danach auch nicht in das Ermessen des Senats gestellt, sondern erfordert ange-
sichts der verfassungsrechtlichen Garantie des Anspruchs der Klagerin auf rechtli-
ches Gehdr eine zwingende Zuriickstellung des Beschleunigungs- und Konzentra-
tionsgebots (BGH Urt. v. 13.1.2004, X ZR 212/02 = GRUR 2004, 354 - Crimp-
werkzeug |I; BPatG Urt. v. 25.4.2012, 5 Ni 28/10 (EP) = BPatGE 53,40 - Wieder-



gabeschutzverfahren). So ist auch anerkannt, dass eine Vertagung bereits zwin-
gend geboten ist, wenn sich eine Partei in der mundlichen Verhandlung mit einer
Tatsachen- oder einer Rechtsfrage konfrontiert sieht, auf die sie sich nicht "aus
dem Stand" auseinanderzusetzen vermag und zu der sie sachlich fundiert nur
dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemessene Zeit fir Uberlegung und
Vorbereitung hat (BGH Urt. v.13.1.2004, X ZR 212/02 = GRUR 2004, 354
- Crimpwerkzeug ). Vorliegend kommt entscheidend hinzu, dass insbesondere
auch trotz der eingeplanten Dauer einer mehrstiindigen mindlichen Verhandlung
jedenfalls die zu gewahrleistende Mdoglichkeit einer hinreichenden Recherche des
Standes der Technik bei einem Angriff der Patentfahigkeit eine Vertagung erfor-
derte, zumal den Parteien bereits regelmaRRig am Gerichtsort keine technischen
Mittel fur eine Recherche zur Verfligung.

Der Umstand, dass die Lehre nach dem mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentan-
spruch moglicherweise im Verletzungsverfahren thematisiert worden ist, rechtfer-
tigt auch keine andere Bewertung. Denn die mit § 83 PatG verbundene besondere
Verfahrensforderungspflicht der Parteien im Zusammenhang mit dem qualifizierten
Hinweis und die in 8 83 Abs. 4 PatG bestimmte Praklusion beziehen sich auf die
Prozesssituation im Nichtigkeitsverfahren. Insoweit besald die Beklagte insbeson-
dere aufgrund der im qualifizierenden Hinweis gedulRerten Auffassung des Senats,
die angegriffenen Patentanspriiche seien nicht patentfahig, gentigend Anlass und
ausreichend Zeit, die angegriffenen Patentanspriche fristgemal3 durch Einrei-
chung geédnderter Fassungen zu verteidigen (vgl. weitergehend BPatG, Urteil vom
16.10.2012, 3 Ni 11/11 (EP). Dies gilt umso mehr, wenn die in Rede stehende
Fassung im Verletzungsverfahren thematisiert worden sein sollte. Eine Erklarung
dafur, weshalb die Beklagte nicht wenigstens mit Schriftsatz vom 8. Januar 2013
- wenn auch verspétet, aber noch vor Beginn der miundlichen Verhandlung - auch
einen zweiten Hilfsantrag eingereicht hat, hat sie nicht abgeben.

cc. Der Klagerin ist ferner zuzustimmen, dass fur sie auch aus sonstigen Grin-
den keine Veranlassung bestand, sich bereits vorsorglich und in Vorbereitung auf
die mundliche Verhandlung mit einer erstmaligen Verteidigung des Streitpatents

durch Neuformulierung eines Patentanspruchs mittels Aufnahme von Merkmalen



aus der Beschreibung zu beschaftigen. Allein der Umstand, dass die so be-
schrankte Lehre in der Beschreibung Erwéhnung findet, rechtfertigt keine andere
Bewertung. Denn anders als bei der Aufnahme von Merkmalen aus verfahrensge-
genstandlichen Patentanspriichen, welche immer oder jedenfalls dann einer ei-
genstandigen Sachprifung bedtrfen, wenn der Patentinhaber sie isoliert vertei-
digt, bietet die allein denkbare Mdglichkeit der Aufnahme von Merkmalen aus der
Beschreibung keinen Anlass flr eine vorsorgliche Beschéftigung und Recherche
durch die Klagerin. Eine derartige Forderung wirde die der Klagerin obliegende
Prozessforderungspflicht auch vor dem Hintergrund des von 8§ 83 PatG intendier-
ten besonderen Beschleunigungs- und Konzentrationsgebots erheblich tberspan-
nen und andererseits die Beklagte Uber Gebuhr von ihrer entsprechenden Ver-
pflichtung entlasten. Der verspatete Hilfsantrag 2 war deshalb zurickzuweisen
(vgl. auch BPatG Urt. v. 28.2.2012, 3 Ni 16/10; Urt. v. 25.4.2012, 5 Ni 28/10 (EP)
= BPatGE 53,40 - Wiedergabeschutzverfahren; Urt. v. 18.12.2012, 5 Ni47/10
(EP).

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91
Abs. 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Engels Dr. Huber Friehe Dr. Prasch Dr. Dorfschmidt
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