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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 027 287

BPatG 154
05.11



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mindlichen Verhandlung vom 18. November 2014 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Haul3ler, der Richterin Hartlieb sowie der
Richter Dipl.-Phys. Dr. Muller und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 13. Juni 2006 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritat der Ge-
brauchsmusteranmeldung 20 2005 009 528.1 vom 16. Juni 2005 mit der Bezeich-
nung ,Kabel“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmel-
dung ist das Patent 10 2006 027 287 erteilt worden. Die Veréffentlichung der Pa-
tenterteilung ist am 27. August 2009 erfolgt.



Gegen das Patent ist von der

1. Lapp Engineering + Co., 6330 Cham, CH, Einsprechen-
de 1 - E - mit Schriftsatz vom 25. November 2009, eingeg.
am 26. November 2009,

und der

2. S.AM.P. S.p.A., 40128 Bologna, IT, Einsprechende 2 —E Il —
mit  Schriftsatz vom 11. November 2009, eingeg. am
26. November 2009,

Einspruch erhoben worden.

Als Widerrufsgrund haben beide Einsprechende ausschliellich die mangelnde Pa-

tentfahigkeit des Gegenstands des Streitpatents geltend gemacht.

Hierzu verweisen sie auf folgende Druckschriften:

D1 DE3144337A1
D2 die dem italienischen Patent IT 1341213 zugrundeliegende
Patentanmeldung BO 2003 A 000 579,
hierzu ist von den Einsprechenden insbesondere vorgelegt
worden:
El: Anlage 1 (Unterlagen der ital. Anmeldung
BO 2003 A 000 579)
Anlage la (deutschsprachige Ubersetzung der

Anlage 1)



Ell: Anlage E2 (Ablichtung der beglaubigten Ab-
schrift der amtlich hinterlegten, italienischsprachi-
gen Unterlagen zum italienischen Patent
IT 1341213)

Anlage E3 (deutschsprachige Ubersetzung der
Anlage E2)
Anlage E5 (beglaubigte deutschspr. Uberset-
zung der Anl. E2)

D3 DE 2430792 Al

D4 US 4481 379 A.

Die Einsprechende 1 hat Zeugenbeweis angeboten zum Nachweis der vor dem
Prioritatstag des Streitpatents bestehenden offentlichen Zuganglichkeit der italieni-
schen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579, die dem italienischen Patent
IT 1341213 zugrunde liegt.

Die Patentinhaberin ist dem Vorbringen der Einsprechenden entgegengetreten.
Sie ist der Auffassung, dass der Einspruch der Einsprechenden 2 unzulassig sei,
im Ubrigen seien beide Einspriiche jedenfalls unbegriindet.

Ferner hat die Patentinhaberin in der Anhérung vom 8. Februar 2011 das angegrif-
fene Patent in vollem Umfang verteidigt, hilfsweise das Patent im Umfang der in
der Anhorung uUberreichten Patentanspriche 1 bis 11 nach Hilfsantrag 1 und
schlief3lich hilfsweise im Umfang der in der Anhorung Uberreichten Patentanspri-

che 1 bis 4 nach Hilfsantrag 2 beschrankt verteidigt.

Mit Beschluss vom 26. Juli 2011 hat die Patentabteilung 34 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts beide Einspriiche als zulassig erachtet und beschlossen,
das Patent zu widerrufen. In der Begriindung ist ausgefiihrt, dass das Verfahren
des Patentanspruchs 1 in der nach Hauptantrag verteidigten Fassung nicht neu
sei und dass das Verfahren des Patentanspruchs 1 in der nach den Hilfsantra-

gen 1 und 2 beschréankt verteidigten Fassung nicht erfinderisch sei.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2014 hat die Einsprechende 2 noch die Druckschrift

D5 EP 0022 745 A1

in das Einspruchsbeschwerdeverfahren eingefuhrt.

In der mundlichen Verhandlung vom 18. November 2014 beantragt die Patentin-
haberin,

den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 26. Juli 2011 aufzuheben und das Patent
10 2006 027 287 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten,

hilfsweise

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrénkt aufrecht zu erhal-

ten:

Patentanspriche 1  bis 7 gemdall Hilfsantragl vom
18. November 2014,

Patentanspriche 1  bis 7 gemall Hilfsantrag2 vom
18. November 2014,

Patentanspriche 1  bis 6 gemall Hilfsantrag3 vom
18. November 2014,

Ubrige Unterlagen jeweils wie erteilt.



Die Patentinhaberin ist weiterhin der Auffassung, dass der Einspruch der Einspre-
chenden 2 unzulassig sei, da deren Einspruchsschriftsatz keine Angaben enthalte
zur offentlichen Zugénglichkeit der als Anlage E2 vorgelegten Ablichtung der be-
glaubigten Abschrift der amtlich hinterlegten, italienischsprachigen Unterlagen
zum italienischen Patent IT 1341213.
Im Ubrigen seien die Gegenstande der Patentanspriiche in der erteilten Fassung
nach Hauptantrag, zumindest aber die der beschrénkten Fassungen nach den
Hilfsantragen 1 bis 3 patentfahig.
Die Einsprechenden 1 und 2 beantragen,

die Beschwerde der Patentinhaberin zurtickzuweisen.
Der mit Hauptantrag verteidigte, erteilte Patentanspruch 1 lautet gegliedert:

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2 auf wenigstens einem Innenleiter (3, 24) eine Umhillung (5,

22, 25) aus einem ersten Material und

M3 auf die Umhillung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufge-
bracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Mate-

rial extrudiert wird,

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt.



Der mit Hauptantrag verteidigte, erteilte nebengeordnete Patentanspruch 5 lau-
tet gegliedert:

N1 Kabel (1, 10, 19, 23) mit

N2 wenigstens einem Innenleiter (3, 24),

N3 mit einer darauf aufgebrachten Umhdallung (5, 22, 25) aus ei-

nem ersten Material, und

N4 mit einer auf die Umhillung (5, 22, 25) aufgebrachten Trenn-
schicht (7),

N5 sowie mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material, der
die Umhllung (5, 22, 25) umschlief3t,

N6 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhdillung (5, 22,
25) und dem Mantel (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

N7 dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten

Material extrudiert ist,

N8a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

N8b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei ist,

N9a und dass das dritte Material des Mantels (4) das erste Mate-
rial der Umhullung (5, 22, 25) ist



N9b und hierdurch zu dem zweiten Material der Trennschicht (7)

Hinsichtlich der erteilten, riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 4 und 6 bis 11 wird

ebenfalls chemisch bindungsfrei ist.

auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet gegliedert

(mit Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch 1):

M1

M2

M3

M6

M4

Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

auf wenigstens einem Innenleiter (3, 24) eine Umhiillung (5,

22, 25) aus einem ersten Material und

auf die Umhillung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufge-

bracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Umhallung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Ko-

extrusion auf den Innenleiter aufgebracht werden, wobei

die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Mate-

rial extrudiert wird,

Mb5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt.



Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 1 lautet gegliedert
(mit Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch 5):

N1 Kabel (1, 10, 19, 23) mit

N2 wenigstens einem Innenleiter (3, 24),

N3 mit einer darauf aufgebrachten Umhdallung (5, 22, 25) aus ei-

nem ersten Material, und

N4 mit einer auf die Umhllung (5, 22, 25) aufgebrachten Trenn-
schicht (7),

N5 sowie mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material, der
die Umhllung (5, 22, 25) umschlief3t,

N6 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhillung (5, 22,
25) und dem Mantel (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

N10 dass die Umhdillung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7)

durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht sind,

N7 dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten

Material extrudiert ist,

N8a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

N8b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei ist,
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N11 und dass als erstes und als drittes Material ein Polypheny-
len-Sulfid und als zweites Material ein Tetrafluorethylen, ein
Hexafluorpropylen oder ein Perfluoralkoxy-Copolymer ver-

wendet ist.

Hinsichtlich der rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 3 und 5 bis 7 nach Hilfsan-

trag 1 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet gegliedert
(mit Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch 1):

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2’ auf einem Innenleiter (3, 24) eine Umhillung (5, 22, 25) aus

einem ersten Material und

M3 auf die Umhillung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufge-
bracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 die Umhullung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Ko-

extrusion auf den Innenleiter aufgebracht werden, wobei

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Mate-

rial extrudiert wird,

Mb5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt.
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Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 2 lautet gegliedert
(mit Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch 5):

N1 Kabel (1, 10, 19, 23) mit

N2‘ einem Innenleiter (3, 24),

N3 mit einer darauf aufgebrachten Umhdallung (5, 22, 25) aus ei-

nem ersten Material, und

N4 mit einer auf die Umhllung (5, 22, 25) aufgebrachten Trenn-
schicht (7),

N5 sowie mit einem Mantel (4) aus einem dritten Material, der
die Umhllung (5, 22, 25) umschlief3t,

N6 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhdillung (5, 22,
25) und dem Mantel (4) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

N10 dass die Umhdillung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7)

durch Koextrusion auf den Innenleiter aufgebracht sind,

N7 dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten

Material extrudiert ist,

N8a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

N8b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei ist,
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N11 und dass als erstes und als drittes Material ein Polypheny-
len-Sulfid und als zweites Material ein Tetrafluorethylen, ein
Hexafluorpropylen oder ein Perfluoralkoxy-Copolymer ver-

wendet ist.

Hinsichtlich der rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 3 und 5 bis 7 nach Hilfsan-

trag 2 wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet gegliedert
(mit Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch 1):

M1 Verfahren zur Herstellung eines Kabels (1, 10, 19, 23), wobei

M2’ auf einem Innenleiter (3, 24) eine Umhillung (5, 22, 25) aus

einem ersten Material und

M3 auf die Umhillung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) aufge-
bracht wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

M6 die Umhullung (5, 22, 25) und die Trennschicht (7) durch Ko-

extrusion auf den Innenleiter aufgebracht werden, wobei

M4 die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten Mate-

rial extrudiert wird,

M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt,
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M7 dass der Innenleiter (3, 24) mit einem Mantel (4) aus einem
dritten Material umgeben wird, der die Umhdallung (5, 22, 25)

umschlief3t,

M8 wobei die Trennschicht (7) zwischen der Umhiillung (5, 22,
25) und dem Mantel (4) angeordnet wird,

M9 und wobei als erstes und als drittes Material ein Polypheny-
len-Sulfid und als zweites Material ein Tetrafluorethylen, ein
Hexafluorpropylen oder ein Perfluoralkoxy-Copolymer ver-

wendet wird.

Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 3 nach Hilfsantrag 3 ist identisch mit
dem Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 2.
Hinsichtlich der riickbezogenen Unteranspriiche 2 und 4 bis 6 nach Hilfsantrag 3

wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die dem angegriffenen Patent zugrunde liegende Patentanmeldung hatte in der
ursprunglich eingereichten Fassung ausschlie3lich Patentanspriiche umfasst, die
auf ein Kabel und dessen vorteilhafte Ausgestaltungen gerichtet waren; dabei hat-

te der Hauptanspruch gelautet:

1. Kabel (1, 10, 19, 23) mit
einem Innenleiter (3, 24),
mit einer darauf aufgebrachten Umhillung (5, 22, 25) aus ei-
nem ersten Material, und
mit einer auf die Umhdllung (5, 22, 25) aufgebrachten Trenn-
schicht (7),

dadurch gekennzeichnet,
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dass die Trennschicht (7) aus einem extrudierbaren zweiten
Material besteht,

welches sich von dem ersten Material unterscheidet.

Hinsichtlich der Ubrigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin ist zulassig, hat in der Sache aber keinen
Erfolg. Der Senat sieht ndmlich nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung
das Verfahren des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung gemalRl Hauptan-
trag als nicht patentfahig, in den beschrankt verteidigten Fassungen gemaf den
Hilfsantragen 1 bis 3 als Uber den Inhalt der Anmeldung, wie sie ursprunglich ein-
gereicht worden ist, hinausgehend an.

2. Die Einspriche der Einsprechenden 1 und 2 sind zulassig.

Nach der Veréffentlichung der Patenterteilung am 27. August 2009 sind die bei-
den, am 26. November 2009 eingegangenen Einsprtche form- und fristgerecht er-

hoben worden.

Die Einsprechende 1 stutzt den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahigkeit auf
die zweifelsohne vorvertffentlichte Druckschrift D1 und auf die, die Druck-
schrift D2 betreffenden Anlagen 1 und la. Sie begrindet, warum aus ihrer Sicht
die Gegenstande der erteilten Patentanspriiche 1 und 5 nicht neu sind, und setzt
sich dabei mit sdmtlichen Merkmalen auseinander und gibt hierzu jeweils die ent-
sprechenden Stellen in den Druckschriften D1 und D2 an. Zum Nachweis, dass
die dem italienischen Patent IT 1341213 zugrundeliegende italienische Patentan-
meldung BO 2003 A 000 579 vor dem Prioritatstag des Streitpatents 6ffentlich zu-

ganglich war, hat die Einsprechende 1 zudem Zeugenbeweis angeboten.
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Die Einsprechende 1 hat damit die fur die Beurteilung der behaupteten Widerrufs-
grinde mal3geblichen Umstande so vollstandig darlegt, dass der Patentinhaber
und insbesondere das Patentamt dazu abschlieBend Stellung nehmen, d. h. dar-
aus abschlieBende Folgerungen fir das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Wi-
derrufsgrundes ziehen kdnnen (BGH, GRUR 1987, 513 f. — Streichgarn, Rdn. 33).

Demzufolge genigt die Begrindung des Einspruchs der Einsprechenden 1 den
gesetzlichen Anforderungen; ihr Einspruch ist zulassig, was die Patentinhaberin im

Ubrigen auch nicht bestritten hat.

Die Einsprechende 2 stitzt den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahigkeit auf
die, die Druckschrift D2 betreffenden Anlagen E2 und E3 und begriindet, warum
aus ihrer Sicht die Gegenstande der erteilten Patentanspriiche 1 und 5 nicht neu
sind. Auch sie setzt sich mit samtlichen Merkmalen im Einzelnen auseinander und
gibt hierzu jeweils die entsprechenden Stellen in den Anlagen E2 und E3 an. Inso-
weit wird dies von der Patentinhaberin auch nicht bestritten.

Nach Auffassung der Patentinhaberin sei jedoch der Einspruch der Einsprechen-
den 2 unzulassig, weil die Einsprechende 2 nicht — wie fur einen substantiierten
Einspruch erforderlich — innerhalb der Einspruchsfrist zu den Tatsachen vorgetra-
gen habe, dass die vorgelegte Anlage E2 den Anmeldungsunterlagen entsprache
und die italienische Patentanmeldung nach menschlichem Ermessen offengelegt
worden sei.

Zwar ist der Patentinhaberin insoweit zuzugestehen, dass in der Einspruchsbe-
grindung derartige Angaben zur Anlage E2 fehlen. Jedoch kommt es nach Uber-
zeugung des Senats im vorliegenden Fall fir die Zulassigkeit des Einspruchs der
Einsprechenden 2 nicht auf konkrete Angaben im Einspruchs-Schriftsatz zur 0f-
fentlichen Zuganglichkeit der anhand der Anlage E2 belegten italienischen Patent-
anmeldung BO 2003 A 000 579 an.

Eine Angabe Uber den Zeitpunkt der offentlichen Zuganglichkeit ist fur die Zulas-
sigkeit des Einspruchs erforderlich, wenn das Dokument selbst kein Datum auf-

weist und nach der Lebenserfahrung nicht davon ausgegangen werden kann,
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dass es vor dem Prioritatstag des Streitpatents fur Dritte zuganglich war. Dann be-
darf es einer Darlegung Uber den Zeitpunkt, da sonst Patentamt und Patentinha-
ber nicht in der Lage sind, zu Uberprifen, ob es sich um Stand der Technik han-
delt (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 59 Rdn. 96).

Vorliegend belegt die von der Einsprechenden 2 vorgelegte Anlage E2 eindeutig,
dass es sich hier um die italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 mit
dem Anmeldetag 9. Oktober 2003 handelt. Die Anmeldungsunterlagen sind nam-
lich ausweislich des eingestempelten Datums ,L’anno Duemilatre il giorno NOVE
del mese die OTTOBRE auf Blatt 2 unten am 9. Oktober 2003 eingereicht worden,
wobei die Anmeldungsnummer BO2003A000579 zugeteilt wurde:

CAMERA, DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICS
WERBALE DI DEPOSITO NUMERD DI DOMANDA

L'anne C Duemilatre

o e el
Il {i) richiedEme¥=sorTaindicate (/) ha (hanno) presentalo ' M8 SR HGECTNG 18 DIRSE
Soprariporiaio.

ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE

025054

00 fay 7

B

graman o i
IL DEPEEITANTE - iy o ICJALE ROG
- - 2 i aflica

Da im Ubrigen auch italienische Patentanmeldungen nach 18 Monaten offengelegt

werden, konnte also aufgrund des in der Anlage E2 auf Blatt 2 unten angegebe-
nen Anmeldetags nach menschlichem Ermessen davon ausgegangen werden,
dass diese Patentanmeldung ab dem 9. April 2005 der Offentlichkeit zuganglich
war.

Damit aber war fur die Zulassigkeit des Einspruchs der Einsprechenden 2 die An-
gabe Uber den Zeitpunkt der offentlichen Zugénglichkeit der Druckschrift D2 ent-
behrlich.

Ist der malR3gebliche Zeitpunkt der Zuganglichkeit eines Standes der Technik in der
Begrindung genannt oder ergibt er sich konkludent aus dem Dokument selbst, so
ist der Einspruch zulassig. Wird der Zeitpunkt in Zweifel gezogen, so betrifft das
nicht die Zulassigkeit, sondern die Begrindetheit des Einspruchs (vgl. BPatG, Be-
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schluss vom 22. Juni 1998 — 4 W (pat) 49/96, Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage,
8 59 Rdn. 96).

Damit hat nach Uberzeugung des Senats auch die Einsprechende 2 die fir die
Beurteilung der behaupteten Widerrufsgriinde maRgeblichen Umstédnde so voll-
standig darlegt, dass der Patentinhaber und insbesondere das Patentamt dazu ab-
schlielend Stellung nehmen, d. h. daraus abschlieBende Folgerungen fir das
Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen kénnen, so dass

auch der Einspruch der Einsprechenden 2 zulassig ist.

3. Das Patent betrifft gemalR der Beschreibung (vgl. Patentschrift, Abs. [0001]) ein
Kabel mit wenigstens einem Innenleiter, mit einer darauf aufgebrachten Umhul-
lung aus einem ersten Material, und mit einer auf die Umhullung aufgebrachten
Trennschicht. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Herstellung eines Ka-
bels, wobei auf wenigstens einem Innenleiter eine Umhillung aus einem ersten

Material und auf die Umhillung eine Trennschicht aufgebracht wird.

Nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift kann ein derartiges Ka-
bel alleine oder mit anderen gleichartigen Kabeln zusammengefasst zur Ausbil-
dung eines gewinschten Kabeltyps mit einem auf3eren Mantel ummantelt werden.
Die auf die Umhillung aufgebrachte Trennschicht des Kabels verhindert ein Ver-
kleben der Umhillung mit dem Material des umgebenden Mantels (siehe Streitpa-
tentschrift Abs. [0002]).

Die Trennschicht ist generell erforderlich, um ein Abisolieren des Kabels mdglich
zu machen. Infolge der Trennschicht kann der dul3ere Mantel mit geringem Kraft-
aufwand abgezogen werden, um frei auf den umhdliten Innenleiter zuzugreifen, da
dieser nicht mit dem Mantel verklebt oder verbacken ist. Auf diese Art und Weise
sind auch einzelne Innenleiter voneinander separierbar. Zur Verringerung des
Mantelhaftsitzes wird die Trennschicht aus pulverférmigen oder flissigen Materia-
lien gebildet, insbesondere Talkum oder ein Kalziumstearat. Zur Bildung der

Trennschicht mussen diese Materialien nachteiligerweise aufwandig auf die Um-
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hillung aufgebracht werden, indem der umhillte Innenleiter beispielsweise durch
ein Bad aus dem pulverférmigen oder dem flussigen Material hindurch gezogen
wird, oder aber es muss auf den umhdllten Innenleiter das pulverférmige oder flus-
sige Material aufgerieselt, aufgespriht oder aufgetropft werden (siehe Streitpatent-
schrift Abs. [0003] - [0005]).

Gemald der Streitpatentschrift liegt der Erfindung die Aufgabe (vgl. Abs. [0008])
zugrunde, ein Kabel der eingangs genannten Art anzugeben, bei welchem die
Trennschicht in einfacher Weise aufgebracht werden kann. Weiter ist es Aufgabe
der Erfindung, ein entsprechendes Herstellverfahren anzugeben.

4. zum Hauptantrag:

Das mit Hauptantrag verteidigte Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1
wird von der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 neuheitsschad-

lich vorweggenommen.

a) Die Einsprechenden 1 und 2 haben ihre Einspruchsbegriindungen ausschliel3-
lich auf den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit des Patentgegen-
stands gestltzt. Da die Patentinhaberin mit ihrem Hauptantrag das angegriffene
Patent in der erteilten Fassung verteidigt, ist das Bundespatentgericht nicht befugt,
im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgriinde, die
nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt wa-
ren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stitzen (BGH GRUR 1995,
333 ff. — Aluminium-Trihydroxid, Leitsatz 3).

b) Nach Uberzeugung des Senats gibt die Anlage E2 die italienische Patentanmel-
dung BO 2003 A 000 579 in der ursprunglich eingereichten Fassung wieder, die
am 9. Oktober 2003 angemeldet und nach 18 Monaten der Offentlichkeit zugang-

lich gemacht worden ist und somit zum Stand der Technik gehort.
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Wie oben bereits ausgefuhrt worden ist, ist der Anlage E2 zu entnehmen, dass die
italienische Patentanmeldung, die zum Patent 1341213 gefuhrt hat, am
9. Oktober 2003 unter Zuteilung der Anmeldungsnummer BO 2003 A 000 579 an-
gemeldet worden ist.

Da italienische Patentanmeldungen nach 18 Monaten offengelegt werden, konnte
also aufgrund des in der Anlage E2 auf Blatt 2 unten angegebenen Anmeldetags
nach menschlichem Ermessen davon ausgegangen werden, dass die italienische
Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 ab dem 9. April 2005, also Uber zwei Mona-

te vor dem Prioritatstag des Streitpatents, der Offentlichkeit zuganglich war.

Die Patentinhaberin hat nun in Zweifel gezogen, dass die vorgelegte Anlage E2
auch wirklich den urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen der italieni-
schen Patentanmeldung BO2003A000579 entspricht.

lhrer Meinung nach lasse das italienische Patentrecht nachweislich Anderungen
im Erteilungsverfahren zu und verweist dazu auf den Absatz 3 in einer von ihr ein-
gereichten Seite aus ,Kluwer Law International: Manual For The Handling Of Ap-

plications For Patents, Designs And Trade Marks Througout The World*“:

LAmendments and corrections:

Amendments not adding subject matter to the contents of the ap-
plication as originally filed are allowed; if said requirement is met,
even new examples may be added. New matter added after filing

is a ground for nullity...*”

Diesem Einwand folgt der Senat nicht. Vielmehr sagt der von der Patentinhaberin
zitierte Absatz aus, dass Anderungen nur dann erlaubt sind, wenn sie dem Inhalt
der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung keine materielle Sub-
stanz hinzuftigen; nach Anmeldetag neu hinzugeflgte Inhalte stellen dagegen ei-

nen Nichtigkeitsgrund dar.
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Da auch sonst die Patentinhaberin nichts zur Stlitzung ihrer Auffassung vorgetra-
gen hat, ist der Senat bei freier Beweiswurdigung aufgrund der nachfolgend dar-
gelegten Uberlegungen schlieRlich zur Uberzeugung gelangt, dass die Anlage E2
die, dem nachveréffentlichten italienischen Patent IT 1341213 zugrundeliegende,
italienische Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 in der urspringlich eingereich-

ten Fassung wiedergibt.

So ergibt sich aus dem Deckblatt der Anlage E2, dass dieses Dokument eine Ab-
lichtung der beglaubigten Abschrift der amtlich hinterlegten, italienischsprachigen
Unterlagen zum italienischen Patent IT 1341213 auf der Grundlage der italieni-
schen Patentanmeldung BO 2003 A 000 579 ist.

Das zweite Blatt der Anlage E2 (Erteilungsantrag) gibt die Bezeichnung der Erfin-
dung

o TIMOLL classe proposta (seziclss]) gruppo'sofiognppo |:|,.'

“Procedimento ed apparato per la fabbricazicne in continuo di cavi elettrici composti da
due o pii conduttori anche di tipo flessibile, uing-;:'_;.me_-n_te isaolati, EOt.'I‘__‘D"E-DEtl a cor-
daturs @ passi alternl e ricoperti con guaina esterna e cavi ottennti con tale metodo ed

apparzto”
ENTINIDE A ACCESSIAN ITA' Al PURRLIGEYT 8111 B RE IRTAMNPE- maTal F FT T F W BACTOCT | 0

und die, der Patentanmeldung beigefugten Unterlagen an

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
U]

Do, 1) IE erov [ ™Pe0 14  riassunio con dsegno prncipale, descrizions & fvendicarioni
) = {ocbibligatorio 1 esenplang)

Doe. ) "a PROV (DO n, e 02 diaagrd (obhigslono e dielo in fescriziong, 1 ssemplare)

..-“"‘- 2 Il RS | O Iettera ofincarico, procura o rifefdmento procura generale

Do, 4) EI s | O desigrazions inverion

Boc. 5) me | O documentl di prioritd con aduzione in talanc

Doc. & RIS | O aubcrizzazione o S i ceasicrs

Do 7 nominalivy complalo ded nohedents
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Ferner zeigt das zweite Blatt der Anlage E2 (Erteilungsantrag) im unteren Bereich,

CAMERA, DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICS codice k)

VERBALE DI DEPOSITD NUMERD DI DOMANDA Lac b
. -
Lanne { Duemilatre glomo e dal mese di C o e
Il {j) richiedEmet=soTTaindicato () ha (hanno) presentaio & e, SAOSCITG 18 Ripsenie domanda, cor fogll aggiuntivi per i Eoncassig revetto

Eoprariporizic.

pEEOOL A
ANNOTAZIONI VARIE DELL'UFFICIALE ROGANTE il

ILDEPCEITANTE  ~
. = 02

dass der Anmeldung die Nummer BO2003A000579 zugeteilt worden und der An-
meldetag der 9. Oktober 2003 ist.
Dieses Blatt ist mit einem amtlichen Stempel (Mitte unten) versehen und rechts

unten von einem Urkundsbeamten unterschrieben worden.

Fur den Senat ist damit unzweifelhaft die italienische Patentanmeldung
BO 2003 A 000 579 am Anmeldetag mit der im Erteilungsantrag angegebenen Be-
zeichnung, mit 14 Seiten fur Zusammenfassung mit Hauptzeichnung, Beschrei-

bung und Patentanspriche und mit 2 Seiten Zeichnungen eingereicht worden.

Das dritte Blatt der Anlage E2 (Seite 1 der Anmeldungsunterlagen: Bezeichnung,
Zusammenfassung und Hauptzeichnung) gibt die Bezeichnung der Erfindung an,
wie sie auf dem Erteilungsantrag angegeben ist, und zeigt die eingestempelte An-
meldungsnummer, den eingestempelten Anmeldetag und einen amtlichen Stem-

pel mit einem Namens-Kurzzeichen:
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“PROSPETIUA

ASSUNTINY COM DISEGHD 'NNGML oo
WER DOVLNES g3Annge L mna — L\

wemommgETie L mbRLscn Lo

- FICHIEBESTE |1}
eraminacne 1 —

Rwiidsrrn e e
PB8edimente ed apparato per la fabbricazione in continuo di cavi e- |
sttrici composti da due o pil conduttori anche di tipo flessibile, sin-
QE_I_I"EEFE_i_%Dlﬂ_t_]_.'._S_D_tt.OE_O_'Sti a cordatura a passi alterni e ricoperti.
an gtaina esterna e cavi ottenuti con tale metodo ed apparato” 4

e proposs fweaielised] L - Ipruppatsctiagaappa) i L -
RIABSUNTS

Il trovato concerne un procedimento per la fabbricazione in continuo di cavi elettrici composti da due
o pill conduttori eletirici (F), anche di tipo flessibile, singolarmente isolati da una rispettiva guaina e
sottopost a cordatura di tipo SZ, secondo il quale le fasi di applicazione del punto di cordatura SZ ai
detti conduttori (F), di applicazione del materiale antiaderente (G1) sui ¢ tra 1 condutton cordati, di
formarione della gusina esterna (G2) del cavo e le fase finali di raffreddamento e di avanzamento
longitadinale del cavo stesso, sono realizzate in una sireftissima successione temporale e spaziale,
jcon scstanziale eliminazione degli spazi tra una fase e quella successiva e con idonea sincronizzazio- |
ne delle fasi stesse, in modo da evitare che il cavo medesimo sia sottoposto a tensioni longitudinali
che potrebbero pregiudicare la cordatura SZ dei relativi condutton interni. |

Aufgrund dieser amtlichen Eintragungen und Stempel mit dem Namens-Kurzzei-
chen eines Urkundsbeamten ergibt sich fur den Senat ohne Zweifel, dass das drit-
te Blatt der Anlage E2 der ersten Seite der Anmeldungsunterlagen der italieni-
schen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der urspringlich eingereichten

Fassung entspricht.

Das vierte Blatt der Anlage E2 (Seite 2 der Anmeldungsunterlagen: Bezeichnung
und Beschreibungsanfang) gibt oben die Bezeichnung der Erfindung an, wie sie

auch auf dem Erteilungsantrag angegeben ist.
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Ferner zeigt sie ebenfalls die eingestempelte Anmeldungsnummer hinter dem

Text: Depositata il: (= ,eingereicht den®):

della S.A.M.P. Societd per Azioni Meccanica di Precisione
di nazionalith italiana

Indinizzo: BolognaviaCalponi? =~

C::___ Depositata il alNo. BOZ003A0C0S 7 S_::}

10  TESTO DELLA DESCRIZIONE

Das Blatt 16 der Anlage E2 (Seite 14 der Anmeldungsunterlagen: letzte Textseite
mit Schluss des letzten Anspruchs) zeigt den eingestempelten Anmeldetag und
den gleichen amtlichen Stempel mit Namens-Kurzzeichen wie das dritte Blatt der
Anlage E2:

esposti.

o AT on AR
CBologna, Ii 3 G, 240 ?__)

p. S.A.M.P. Spa Meccanica di Precisione

Dino PORSJA Cons.Prop.Ind.le n. 91
< O~

1S \a—¢

Aufgrund dieser amtlichen Eintragungen und Stempel mit dem Namens-Kurzzei-
chen eines Urkundsbeamten stellt das Blatt 16 der Anlage E2 mit der Seitennum-
merierung 14 am unteren Seitenrand zweifellos die letzte Textseite der Anmel-
dungsunterlagen der italienischen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung dar. Ferner ist aufgrund der eingestempelten
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Anmeldungsnummer das vierte Blatt der Anlage E2 mit der Seitennummerierung 2
am unteren Seitenrand als zweite Seite der Anmeldungsunterlagen der italieni-
schen Patentanmeldung BO 2003 A 000579 in der urspringlich eingereichten

Fassung anzusehen.

Da die dazwischenliegenden Blatter der Anlage E2 mit den Seitennummern 3 bis
13 am unteren Seitenrand hinsichtlich Schriftart und -gré3e, Zeilenabstand, For-
matierung und Seitenrdndern das gleiche Erscheinungsbild wie das vierte Blatt der
Anlage E2 mit der Seitennummerierung 2 am unteren Seitenrand aufweisen und
auch sonst keine Anzeichen erkennbar sind, die auf einen Austausch von Seiten
wie etwa fehlerhafte Seitenumbriche hindeuten kdnnten, ist nach menschlichem
Ermessen davon auszugehen, dass diese Blatter der Anlage E2 den Seiten 3 bis
13 der  Anmeldungsunterlagen  der italienischen Patentanmeldung
BO 2003 A 000579 in der ursprtinglich eingereichten Fassung entsprechen.

Hierfur spricht auch, dass bei der Einreichung der Patentanmeldung der Urkunds-
beamte die (textlichen) Anmeldungsunterlagen am Ende auf der letzten Seite, also
auf Blatt 16 der Anlage E2 mit der Seitennummer 14 am unteren Seitenrand, im
Sinne einer Unterschrift mit einem amtlichen Stempel und seinem Namens-Kurz-

zeichen versehen hat.
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Die Blatter 17 und 18 der Anlage E2 (Zeichnungsseiten 1 und 2) zeigen die einge-
stempelte Anmeldungsnummer und den gleichen amtlichen Stempel mit Namens-

Kurzzeichen wie das dritte Blatt der Anlage E2:

2 i ™
/2 P
L 3 L
N g
2 /
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Auf den Zeichnungsseiten der Anlage E3 sind diese Stempel und Namens-Kurz-
zeichen besser zu erkennen:

T

oo Fig2—

—

e T Cinm ',/;
i o T e
8 - El d-2a8 s ra __"“‘ " BT
0200343045, ) MTT G R A
73 S S e
e " ) :

]

Aufgrund dieser amtlichen Eintragungen und Stempel mit dem Namens-Kurzzei-
chen eines Urkundsbeamten ergibt sich flr den Senat ohne Zweifel, dass die Blat-
ter 17 und 18 der Anlage E2 den beiden Zeichnungsseiten der italienischen Pa-

tentanmeldung BO 2003 A 000579 in der urspringlich eingereichten Fassung ent-
sprechen.

Nach alledem gibt die Anlage E2 die italienische Patentanmeldung

BO 2003 A 000 579 in der urspringlich eingereichten Fassung wieder.
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c) Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist nicht neu.

Die Druckschrift D2 beschreibt (siehe Bezeichnung, Anspruch 1) ein Verfahren zur
Durchlauffertigung von aus zwei oder mehr Stromleitern zusammengesetzten, ein-

zeln isolierten und mit Aul3enmantel tberzogenen Stromkabeln [= M1], wobei

M2 auf wenigstens einem Innenleiter (3, 24) {,conduttori flessibili
F‘} eine Umhillung (5, 22, 25) {,con relativa guaina di isola-
mento elettrico’} aus einem ersten Material {,in materia plasti-
ca a base di PVC'} und
siehe Anlage E2: Seite 7 Zeilen 15 bis 18
siehe Anlage E3: Seite 10 Zeilen 9 bis 15

M3 auf die Umhillung (5, 22, 25) eine Trennschicht (7) {,gua-
ina G1°} aufgebracht { rivestiti} wird,
siehe Anlage E2: Seite 7 Zeilen 15 bis 18
siehe Anlage E3: Seite 10 Zeilen 9 bis 17

M4 die Trennschicht (7) {,guaina G1‘} aus einem extrudierbaren
zweiten Material {,guaina G1 di materiale antiaderente‘} ex-
trudiert wird {,iniettato in continuo, attraverso un condotto 12,
il materiale antiadrente ... per avvolgere i conduttori isolati e
flessibili F*Y,
siehe Anlage E2: Seite 5 Zeilen 12 bis 14, S. 6 Z. 22 bis S. 7
Z. 2, auch Anspriche 2, 4
siehe Anlage E3: Seite 7 Zeilen 4 bis 7, Seite 9 Zeilen 7 bis
15, auch Anspriche 2, 4
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M5a welches sich von dem ersten Material unterscheidet {,il mate-
riale antiaderente potra essere costituito da talco, materia
plastica, grasso, contenuto di silicone, o da altro materiale
estrudibile‘}
siehe Anlage E2: Seite 5 Zeilen 12 bis 14, auch Seite 7 Zei-
len 10 - 12, Anspruch 4
siehe Anlage E3: Seite 7 Zeilen 4 bis 7, auch Seite 10 Zei-
len 1 bis 5, Anspruch 4

M5b und hierdurch zu diesem chemisch bindungsfrei bleibt
{,...materiale estrudibile e con caratteristiche tali da non in-
collarsi alla guaina esterna del cavo ed a quella dei singoli
conduttori flessibili‘}.
siehe Anlage E2: Seite 5 Zeilen 12 bis 15, auch Seite 7 Zei-
len 10 - 14, Anspruch 4
siehe Anlage E3: Seite 7 Zeilen 4 bis 7, auch Seite 10 Zei-
len 1 bis 8, Anspruch 4.

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag mit samtli-

chen Merkmalen aus der Druckschrift D2 bekannt.

5. zu den Hilfsantragen 1 bis 3:

Das beschrankt verteidigte Verfahren nach Patentanspruch 1 in der Fassung der
Hilfsantrage 1 bis 3 geht Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich einge-
reichten Fassung hinaus. Im Ubrigen wird der Schutzbereich des Patents dadurch
erweitert, dass in dem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch gemaf den Hilfs-
antrdgen 1 bis 3 jeweils ein in der erteilten Fassung des Patentanspruchs 5 ent-

haltenes Merkmal (Teil-Merkmale N9a, N9b) gestrichen ist.
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a) Die Patentinhaberin verteidigt mit den Hilfsantrdgen 1 bis 3 das angegriffene
Patent jeweils in einer beschrankten Fassung.

Bei der Verteidigung eines Patents in veranderter Fassung im Einspruchs- und
Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Zulassigkeit dieser Fassung ohne Be-
schrankung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsgriinde zu
prifen (BGH GRUR 1998, 901-904 — Polymermasse, Leitsatz).

Vorliegend hat der Senat also von Amts wegen insbesondere zu prifen, ob die
Gegenstande der vorgelegten Patentanspriiche im Hinblick auf 88 21 Abs. 1 Nr. 4
und 38 PatG uUber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgehen. Aus dieser Prifung heraus ergibt sich, dass jeweils das
Verfahren nach Patentanspruch 1 in den Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3 Uber
den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.

b) Gemal den urspringlichen Anmeldungsunterlagen betraf die Erfindung ein Ka-
bel mit einem Innenleiter mit einer darauf aufgebrachten Umhullung aus einem
ersten Material, und mit einer auf die Umhullung aufgebrachten Trennschicht (sie-
he Abs. [0001] der Offenlegungsschrift).

Demzufolge lautete die Bezeichnung der Anmeldung urspringlich: ,Kabel.

Der Anmeldung lag ferner in der urspringlichen Fassung (siehe Abs. [0006] der
Offenlegungsschrift) die Aufgabe zugrunde, ein Kabel der eingangs genannten Art
— gemeint ist hier eindeutig ein Kabel gemaR Abs. [0001] der Offenlegungsschrift —
anzugeben, bei welchem die Trennschicht in einfacher Weise aufgebracht werden
kann.

Diese Aufgabe wurde nach den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen (siehe
Abs. [0007] der Offenlegungsschrift) flr ein Kabel mit einem Innenleiter, mit einer
darauf aufgebrachten Umhdillung aus einem ersten Material, und mit einer auf die

Umhullung aufgebrachten Trennschicht, erfindungsgemaf® nun dadurch gel6st,



-30 -

dass die Trennschicht aus einem extrudierbaren zweiten Material besteht, welches
sich von dem ersten Material unterscheidet.

Genau dieser erfindungsgemale Lésungsgedanke spiegelte sich auch im kenn-

zeichnenden Teil des urspriinglichen Hauptanspruchs wieder.

Schliel3lich zielten die Ausfihrungsbeispiele, die die Erfindung naher erlautern
sollten (siehe Abs. [0025] der Offenlegungsschrift), ausschlie3lich auf verschiede-
ne Gestaltungsformen von vorrichtungsgemaRen Kabeln ab (siehe Abs. [0030] bis
[0034] der Offenlegungsschrift), wie sie in den Zeichnungen gemalR den Figuren 1
bis 4 gezeigt wurden.

Die Anmelderin selbst hat also den Kern der Erfindung urspriinglich darin gese-
hen, dass bei einem Kabel auf der Umhillung (erstes Material) eines Innenleiters
eine Trennschicht aufgebracht ist, deren Material (zweites Material) nun extrudier-
bar ist und sich vom Material der Umhillung unterscheidet. Damit aber war die Er-
findung urspriinglich auf die gegenstandliche Ausgestaltung der Trennschicht,
namlich die Auswahl seines Materials, angelegt.

Dies wird insbesondere dadurch deutlich, dass die Anmeldung selbst das Extru-
dierverfahren, bei dem ein Leiter durch einen entsprechend ausgestalteten Extru-
dierkopf gezogen und dabei von dem fliissig zugefiihrten Material der Umhiillung
ummantelt wird, als derzeitigen Stand der Technik in der Fertigung von Kabeln an-
sieht (siehe Abs. [0008] der Offenlegungsschrift) und nun Uberraschender Weise
erkennt, dass als Trennschicht extrudierbare Materialien - wie fur die Materialien

der Umhullung oder des Mantels auch - verwendet werden kdnnen.

Ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Kabels war dagegen nach Uber-
zeugung des Senats den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen nicht als zur Er-
findung gehérend zu entnehmen (BGH GRUR 2011, 1003 ff. — Integrationsele-
ment, Rdn. 29).
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Denn weder die Bezeichnung noch der Beginn der Beschreibung bezogen sich in
der ursprunglichen Fassung auf ein Verfahren. Auch die urspringliche Aufgabe
und deren in der Beschreibung angegebene erfindungsgeméalRe Lésung enthielten
keinen Verweis auf ein Verfahren. Schliel3lich war auch kein einziger urspringli-
cher Patentanspruch auf ein Verfahren gerichtet und sémtliche Ausfuhrungsbei-
spiele der Erfindung stellten lediglich auf Ausgestaltungen von Kabeln ab.

An dieser Auffassung des Senats vermdgen auch die Einwande der Patentinhabe-
rin nichts zu &ndern. lhrer Meinung nach sei es das Recht des Anmelders, die Er-
teilung des Patents in der Ausgestaltung zu verlangen, die der neuen technischen
Lehre entspricht, und somit auch die Kategorie der Patentanspriche zu wahlen.
Vorliegend sei das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 infolge eines
Kategoriewechsels aus dem vorrichtungsgemafRen Kabel nach dem urspringli-
chen Patentanspruch 1 entstanden. Diese Anderung der Patentkategorie sei zu-
dem dadurch gerechtfertigt, dass in der urspringlichen Aufgabe und der urspriing-
lichen Beschreibung, insbesondere in den Abs. [0006], [0009], [0010], [0012],
[0013] bis [0015], [0019], [0020] und [0031] der Offenlegungsschrift, haufig ein
L2Aufbringen® oder ein ,Extrudieren angesprochen sei, wobei das Hilfsverb ,kon-
nen®, soweit es dort vorkommt, im Sinne von ,mussen“ zu verstehen sei. Somit sei
fur den Fachmann aus der urspringlichen Offenbarung auch ein Herstellungsver-
fahren erkennbar gewesen.

Die Einwéande der Patentinhaberin gehen schon deshalb ins Leere, weil das Ver-
fahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht allein durch einen Kategorie-
wechsel aus der Vorrichtung des urspriinglichen Patentanspruchs 1 entstanden
ist, sondern zusatzlich neben einem nebengeordneten Vorrichtungsanspruch
steht, d. h. im Laufe des Erteilungsverfahrens ist ein weiterer unabhéngiger Pa-
tentanspruch mit neuer Kategorie hinzugekommen.

Im Ubrigen mogen zwar die genannten Offenbarungsstellen Angaben enthalten,
die als Hinweise fir einen Verfahrensschritt verstanden werden kdnnten. Dem-
nach kénnte allenfalls die Angabe im Abs. [0012] der Offenlegungsschrift, wonach

sich ,die Trennschicht durch Extrudieren auf die Umhullung des Innenleiters auf-
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bringen lasst” auf einen Verfahrensschritt hindeuten, der einen Vorteil gegentber
den herkdmmlichen Verfahren durch ,Tauchen, Aufrieseln, Aufsprihen oder Auf-
tropfen” bietet, wie sie im Abs. [0005] der Offenlegungsschrift aufgezahlt sind. Je-
doch wird ein Verfahren in einem Patentanspruch nicht nur durch seine Verfah-
rensschritte, sondern auch durch deren logische Abfolge gekennzeichnet. Nach
der Rechtsprechung des BGH gehort zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmel-
dung im Zusammenhang mit der Frage, ob eine unzulassige Erweiterung vorliegt,
nur das, was den ursprunglich eingereichten Unterlagen ,unmittelbar und eindeu-
tig“ zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehende Erkenntnis, zu der der
Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der
offenbarten Lehre gelangen kann (siehe BGH GRUR 2010, 910 ff. — Falschungssi-
cheres Dokument, Leitsatz). Vorliegend ist den urspringlichen Anmeldungsunter-
lagen nicht ,unmittelbar und eindeutig® zu entnehmen, dass gemaly Merkmal M2
bzw. M2’ eine Umhullung auf (wenigstens) einen Innenleiter und gemal M3 auf
die Umhillung eine Trennschicht aufgebracht wird, wie dies im Patentanspruch 1
nach den Hilfsantragen 1 bis 3 vorgegeben wird. Hierzu mag der Fachmann auf-
grund seines allgemeinen Fachwissens gelangen, was aber als weitergehende Er-
kenntnis und eben nicht als ,unmittelbare und eindeutige“ Offenbarung anzusehen
ist.

Daher ist der Wechsel vom Erzeugnispatent zum Patent fir dessen Herstellungs-
verfahren unzulassig, wenn nur das Erzeugnis, nicht aber die beanspruchte Her-
stellung urspriinglich offenbart war (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Auflage, § 1
Rdn. 177).

c) Im Ubrigen sieht der Senat in der beschrankten Verteidigung des Patents nach
den Hilfsantragen 1 bis 3 eine Schutzbereichserweiterung des Patents im Sinne
des § 22 Abs. 1 zweiter Halbsatz PatG. Gemal} jedem der Hilfsantrage ist namlich
im nebengeordneten Vorrichtungsanspruch jeweils das, im erteilten Patentan-
spruch 5 enthaltene Merkmal ,und dass das dritte Material des Mantels (4) das
erste Material der Umhullung (5, 22, 25) ist und hierdurch zu dem zweiten Material

der Trennschicht (7) ebenfalls chemisch bindungsfrei ist®, gestrichen worden.
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6. Die Patentinhaberin hat beantragt, das Patent gemald Hauptantrag in der erteil-
ten Fassung, hilfsweise in beschranktem Umfang mit den bestimmten Anspruchs-
satzen nach den Hilfsantragen 1 bis 3 aufrechtzuerhalten. In einem solchen Fall
rechtfertigt es grundsatzlich den Widerruf des Patents, wenn sich auch nur der
Gegenstand eines Patentanspruchs aus dem von der Patentinhaberin verteidigten
Anspruchssatz als nicht patentfahig erweist (vgl. dazu BGH GRUR 2007,
862 ff. - Informationstbermittlungsverfahren Il; BGH GRUR 1997, 120 ff. — elektri-

sches Speicherheizgerat).

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlieBende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Aus-
Ubung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder
wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehdor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes
vertreten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens aus-
dricklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergan-
gen ist, bei der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. HauRler Hartlieb Dr. Muller Schmidt-Bilkenroth

PU



