BUNDESPATENTGERICHT

12 W (pat) 79/14 Verkiindet am
2. August 2018

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2006 025 260

ECLI:DE:BPatG:2018:020818B12Wpat79.14.0



hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 2. August 2018 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Ganzenmiiller, der Richterin Bayer sowie
der Richter Dr.-Ing. Kriiger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

Die Beschwerde des Patentinhabers wird zurtickgewiesen.

Grinde

Gegen das am 31. Mai 2006 angemeldete und am 8. Mai 2008 verdffentlichte

Patent mit der Bezeichnung

.Gehause fur brandgeschitzte Wanddurchfihrungen

in Trennwanden mit gleitendem Deckenanschluf3®

hatten eine Einsprechende | am 5. August 2008 und die jetzige Beschwerdegeg-

nerin am 8. August 2008 jeweils Einspruch erhoben.

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Ein-

spruch der Einsprechenden | als unzulassig verworfen.

Dartiber hinaus hat die Patentabteilung24 des Deutschen Patent- und

Markenamts das Patent mit Beschluss in der Anhérung vom 25. Februar 2014



mangels zugrundeliegender erfinderischer Tatigkeit widerrufen. Sie begrindet die
mangelnde erfinderische Tatigkeit damit, dass ein Fachmann ein unmittelbar unter
der Decke montiertes Gehduse zum dichten Anschluss an eine Wand mit einer
flanschartigen Feder entsprechend DIN 4102-4 1994-03-00 (D11), Kap. 4.10.5.4

und Bild 37, versehen wirde, was den anspruchsgeméfien Gegenstand ergebe.

Gegen den Beschluss der Patentabteilung richtet sich die Beschwerde des Pa-

tentinhabers vom 8. August 2014.

Der Beschwerdefihrer stellte den Antrag,
den Beschluss der Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 25. Februar 2014 aufzuheben und das Patent
10 2006 025 260 mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten:
Patentanspriiche 1 bis 6 gemdafR Hilfsantrag, eingereicht mit
Schriftsatz vom 5. Juni 2018,
Beschreibung und
Zeichnungen (Fig. 1 bis 5) gemaR Patentschrift.

Die Beschwerdegegnerin stellte den Antrag,
die Beschwerde des Patentinhabers zurliickzuweisen.

Bezuglich ihres Vortrags verweist die Beschwerdegegnerin u. a. auf folgende Ent-

gegenhaltung:



D11: Norm DIN 4102-4 1994-03-00. Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Bau-
stoffe, Bauteile und Sonderbauteile, Kap. 4.10.5.4 mit Bild 37

Darluber hinaus macht sie u. a. eine offenkundige Vorbenutzung am Klinikum
K ... geltend. Zur Stltzung ihres diesbezlglichen Vortrags legt sie u. a.

folgendes Dokument vor:

Anlage 2:  Univ.-Prof. Dr.-Ing. H ... : ,Gutachten Nr. 02/506 uber
den Sondereinbau von Brandschutzklappen im Klinikum
K ..., Bauabschnitt 1 und 2 zur Beantragung einer
Zustimmung im Einzelfall“; Datum 18. Juni 2002

(Anlage 2 ist auch als Entgegenhaltung D7 im Verfahren).

Der Anspruch 1 gemanR Hilfsantrag, mit dem der Patentinhaber das Patent als ein-
zigem Antrag verteidigt, hat — nach Merkmalen gegliedert — folgenden Wortlaut
(Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung durch Unterstreichung gekenn-
zeichnet):

M1: Gehause fur brandgeschitzte Wanddurchfuhrungen in Trennwan-

den (12) mit gleitendem Deckenanschluss (34),
dadurch gekennzeichnet, dass

M1.1 das Gehéuse (10) an genau drei Seiten von einem Anschlusskra-

gen (26) umgeben ist, der fest an der AuRenflache des Gehauses an-

gebracht und dazu ausgebildet ist, eine dichte, jedoch gleitende Uber-
lappungsverbindung mit der Trennwand (12) herzustellen,

M1.2 wahrend die vierte Seite des Gehauses (10) zur unmittelbaren Befesti-

gung dieses Gehauses an der Decke (32) ausgebildet ist.



An diesen auf ein Gehause gerichteten Anspruch 1 schlieRen sich unmittelbar
bzw. mittelbar riickbezogene Anspriche 2 und 3 an.

Der Nebenanspruch 4 bezieht sich auf eine Trennwandkonstruktion mit einer
Wanddurchfihrung mit einem Gehause nach einem der Anspriche 1 bis 3. Auf
diesen Nebenanspruch 4 unmittelbar bzw. mittelbar riickbezogen sind die Anspri-
che 5 und 6.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2, 3, 5 und 6, des abhéngigen Neben-
anspruchs 4 sowie der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Ak-

teninhalt verwiesen.

1) Die Beschwerde des Patentinhabers ist zuldssig. In der Sache hat sie jedoch

keinen Erfolg.

2) Der Einspruch der Einsprechenden Il ist gemald 8§ 59 Abs. 1 PatG frist- und
formgerecht erhoben worden. Die Zulassigkeit des Einspruchs ist seitens des Pa-

tentinhabers auch nicht in Frage gestellt worden.

3) Als Fachmann fur den vorliegenden Erfindungsgegenstand zusténdig ist ein
Diplomingenieur Bauingenieurwesen, der vertraut ist mit der Konstruktion und

Entwicklung von brandgeschitzten Wanddurchfiihrungen.

4) Das Merkmal M1 (,Gehause fur brandgeschutzte Wanddurchfiihrungen in
Trennwanden (12) mit gleitendem Deckenanschluss (34)“) gibt eine Eignung des
Gehauses fur brandgeschitzte Wanddurchfihrungen in Trennwénden mit gleiten-
dem Deckenanschluss an. Bei dem anspruchsgemaflien Gehause kann es sich
um das Gehause einer Brandschutzklappe handeln, an deren auf entgegenge-



setzten Seiten der Trennwand liegenden Enden des Gehauses jeweils eine Luf-
tungsleitung angeschlossen ist (Abs. 0003, insbesondere ab. Z. 10 ff. PS).

Die Figuren 1, 4 und 5 der Patentschrift zeigen entsprechende Ausfiihrungsbei-

spiele:
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Demnach kann das anspruchsgeméflle Gehause (10) neben einem Kanal (18)
auch einen Mittelteil 22 umfassen (vgl. Fig. 1, 4, 5 i. V. m. Abs. 0021 Z. 10 PS:
.Der Mittelteil 22 des Gehauses 22 [richtig: 10!] ist an drei Seiten von einem U-
férmigen Anschlusskragen 26 aus nicht brennbarem Material, beispielsweise aus
Kalziumsilikat umgeben.”).

Wie sich aus der Schraffur in Fig. 4 und 5 ergibt, kann der Mittelteil 22 als sepa-

rates Bauteil zusatzlich zum Kanal 18 ausgefiihrt sein. Das Patent verlangt dabei



nicht, dass der Mittelteil 22 aus demselben Material bestehen muss wie der Ka-
nal 18 des Gehauses 10.

Das Merkmal M1.1 fihrt auf, dass das Gehause (10) an genau drei Seiten von
einem Anschlusskragen (26) umgeben ist, der fest an der Aul3enflache des Ge-
h&uses angebracht und dazu ausgebildet ist, eine dichte, jedoch gleitende Uber-
lappungsverbindung mit der Trennwand (12) herzustellen.

Der anspruchsgeméale Anschlusskragen um das Gehause muss folglich dazu ge-
eignet sein, eine dichte, jedoch gleitende Uberlappungsverbindung mit der Trenn-
wand (12) herzustellen. Ob dieser Anschlusskragen (26) dabei zum Beispiel von
dem Mittelteil (als Gehausebestandteil), an dem er anspruchsgemaf befestigt ist,
durch einen Rucksprung in Langsrichtung des Kanals auf beiden Seiten abgesetzt
ist (wie in Fig. 1, 4, 5 PS dargestellt), oder ob der Ubergang von dem Mittelteil
nach radial aufRen auf den Anschlusskragen bindig und fluchtend erfolgt, ist nicht
angegeben und es ist somit beides mitumfasst. Da eine Vorrichtung beansprucht
ist, ist es auch unerheblich, wann der Kragen am Gehause angebracht wird (z. B.

ob in der Herstellerfirma oder auf der Baustelle kurz vor der Montage).

Nach Merkmal M1.2 ist die vierte Seite des Gehauses (10) zur unmittelbaren Be-
festigung (des Gehauses) an der Decke (32) ausgebildet. Hier bleibt offen, wel-
cher Teil der vierten Seite in Langsrichtung des Gehauses, das laut Patentschrift
unter anderem sowohl aus dem Kanal (18) wie auch aus dem Mittelteil (22) beste-
hen kann, zur unmittelbaren Befestigung des Gehauses an der Decke geeignet
sein muss.

Nach der Fig. 4 ist dies zum Beispiel dadurch gegeben, dass das Gehause 10
mittels Deckenabhangungen 50 unmittelbar an der Decke befestigt ist (s. a.
Abs. 0030 PS). Insofern senkt sich das Gehause 10 (mit dem Kanal (18) und ggf.
den Luftungsleitungen (52)) zusammen mit der Decke.

Der Fachmann versteht demnach ,zur unmittelbaren Befestigung an der Decke*
im Merkmal M1.2 genau so, dass das Gehause lediglich so angebracht werden

kdnnen muss, dass es Vertikalbewegungen der Decke folgt.



5) Vorbenutzung am Klinikum K... als Stand der Technik

Nach 8§ 3 PatG gilt als Stand der Technik alles, was vor dem Anmeldetag der Pa-
tentanmeldung der Offentlichkeit durch schriftliche oder mundliche Beschreibung,
durch Benutzung oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden ist. Dazu
zahlen nach Uberzeugung des Senats auch die beim Bauvorhaben Klinikum

K... bis Marz 2006 jeweils an der Decke montierten Brandschutzklappen in

wanden aus Gipskarton-Bauplatten.

6) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und Vernehmung der von der Ein-
sprechenden benannten Zeugen Herrn F... und Herrn Dr. F 1... steht zur
Uberzeugung des Senats fest, dass entsprechend der Aussage von Herrn F...
beim Bauvorhaben Klinikum K... vor dem Anmeldetag Brandschutzklap-

pen an der Decke und in Wanden aus Gipskarton-Bauplatten montiert worden wa-

ren.

Der Zeuge Herr Dr. F 1... hat ausgesagt, dass bei einem Ortstermin am

29. Mai 2002 erortert worden war, wie die Anschlisse der — aufgrund der Platz-
verhaltnisse — an der Decke befestigten Brandschutzklappen an die Trennwéande
ausgefuhrt werden kénnten. Daraufhin sei von ihm eine Konstruktion entspre-
chend derjenigen des Gutachtens 02/506 (D7) vorgeschlagen worden. Nach dem
29. Mai 2002 habe er die Baustelle aber nicht mehr besucht.

Der Zeuge Herr F... war zur Zeit des Baus der Bauabschnitte 1 und 2 des
Klinikums K... in der Medizintechnik eingesetzt, aber auch als Stellvertre-

ter des Bauleiters.

Im Klinikum K... sind insgesamt ca. 1200 Brandschutzklappen verbaut, in

den ersten beiden Bauabschnitten, in denen auch Brandschutzklappen an der De-
cke montiert sind, insgesamt ca. 600.

Nach Erinnerung von Herrn F... wurden die Brandschutzklappen im Zeitraum

zwischen 2001 und 2004 in beiden Bauabschnitten des Klinikums eingebaut und



im Jahr 2004 erstmals abgenommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Brand-
schutzklappen umgebenden Brandschutzbauplattenstreifen und die Wande an-
ders als in der fir den Einbau mafgeblichen Gutachtenzeichnung (Abb. 1 An-
lage 2 / D7) offensichtlich auf StoR angeschlossen waren, die Trennwande also
fest angebracht waren, sodass bei einer Absenkung der Decke Beschadigungen
aufgetreten waren.

Obwohl dies bei der Montage der Wande leicht bemerkbar gewesen ware, fiel die-
ser Umstand erst bei der TUV-Abnahme im Jahr 2004 auf.

Deshalb wurden Nachbesserungsarbeiten erforderlich, um die Beweglichkeit der
Decke sicherzustellen. Diese Arbeiten wurden Anfang 2006 beendet, sodass die
endgultige Abnahme im Marz 2006 erfolgen konnte:

Vor dieser Schlussabnahme waren die Deckenverkleidungen noch nicht ange-
bracht bzw. gro3flachig um die Wanddurchfihrungen/Brandschutzklappen abge-
nommen, sodass diese auch fur Dritte wie Krankenhauspersonal und Handwerker
wie andere Trockenbauer, Heizungsbauer und Elektriker, die sich in diesem Be-

reich aufhalten konnten, erkennbar waren.

Zum Zeitpunkt der ersten Abnahme im Jahr 2004 war die Decke géanzlich unver-
kleidet.

Die Einzelheiten der Ausfihrung des Wandanschlusses waren zwar nur aus der
N&he Uber eine Leiter einsehbar, nach Erinnerung von Herrn F... waren aber

die Befestigungsschrauben der an der Decke befestigten Brandschutzklappen

auch vom Boden aus sichtbar.

Die Schlussabnahme gegeniiber dem Gutachten 02/506 erfolgte mit dem TUV
und im Beisein von Herrn F... am 31. Marz 2006. Die Bauausfihrung zu diesem
Zeitpunkt entsprach der im Gutachten 02/506 (D7) abgebildeten Zeichnung, das

nach Wissen von Herrn F... nicht vertraulich war.

Aufgrund der insgesamt glaubhaften und in sich stimmigen Bekundungen des

Zeugen F... ist demnach davon auszugehen, dass die an der Decke montierten
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Brandschutzklappen in Wanden aus Gipskarton-Bauplatten vor dem Anmeldezeit-
punkt des Streitpatents der Offentlichkeit offenkundig geworden waren.

7) Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

Die Offenkundigkeit der eingereichten schriftichen Unterlagen kann dahinstehen,
denn nach glaubhafter Aussage des Zeugen Herrn F... zum Bauvorhaben
Klinikum K... ist eine Vorbenutzung von an der Decke montierten Brand-
schutzklappen beim Bauvorhaben Klinikum K... bewiesen. Zumindest in

den beiden Bauabschnitten 1 und 2 des Klinikums K... fuhrten jeweils ver-
schiedene Trockenbauunternehmen u. a. die Wandanschliisse der an der Decke
befestigten Brandschutzklappen aus und damit vor dem Anmeldetag. Vor der Er-
stabnahme waren dabei die an der Decke befestigten Brandschutzklappen in einer
offensichtlich aus Gipskarton-Bauplatten erstellten Wand aufgrund noch nicht an-
gebrachter Deckenverkleidungen fiir eine Vielzahl von auf der Baustelle beschéaf-
tigten Handwerkern einsehbar. Auch ist der Senat lberzeugt, dass sowohl die
Wand aus Gipskarton-Bauplatten wie auch die an der Decke befestigten Brand-
schutzklappen bei den nach der Erstabnahme erforderlichen Nachbesserungsar-
beiten durch grol3ere geotffnete Bereiche flr diese Arbeiten ebenfalls flr den ge-
nannten Personenkreis einsehbar und damit ebenfalls vor dem Anmeldetag offen-
kundig geworden sind.

Dabei kann dahinstehen, wie die beiden Trockenbaufirmen die Wandanschlisse
der sichtbar an die Decke montierten Brandschutzklappen an die als solche er-
kennbaren Wande aus Gipskarton-Bauplatten tatsachlich ausgeftihrt haben.

Denn fur den zustadndigen Fachmann ist aufgrund seines Fachwissens, wie es
durch die DIN-Norm entsprechend D11 belegt ist, zwingend eine Wand aus Gips-
karton-Bauplatten gleitend an eine an der Decke befestigte Brandschutzklappe
anzuschliel3en. Durch den im Bild 37 D11 (s. u.) aufgezeigten fachmannischen
Anschluss ergibt sich das dem erteilten Anspruch 1 entsprechende Gehause, wie

bereits im erstinstanzlichen Verfahren festgestellt wurde.
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41054 Gleitende Anschlisse an angrenzenden
Massivbauteilen sind dicht nach den Angaben von
Bild 37 auszuflihren. Hinsichtlich der Dichtungsstreifen
und der MindestanschluBBbreite gelten die Angaben nach
Abschnitt 4105.1.

Befestigung mit Metall-
oder Kunststoff-Diibeln

=20=20=20

. - Blechprofil, verzinkt

Beplankung und Dammschicht
nach den Angaben der
1;abe{lm 48 und 49

Bild 37: Gleitende Anschliisse an Massivbauteilen
(Schema-Skizze)

Auszug aus D11

Denn der Fachmann weil3, dass der — auf der Baustelle angebrachte — Anschluss-
kragen aus Gipskarton-Bauplattenstreifen in Bezug zum Kanal fest sein muss,
aber sich relativ zur Beplankung der Wand gleitend bewegen kénnen muss.

Damit ergibt sich ein Gehause entsprechend dem geltenden Anspruch 1.

Den von der Patentinhaberin geaulR3erten Bedenken, dass eine unmittelbare Be-
festigung der Gipskarton-Bauplattenstreifen mittels Schrauben am Brandschutz-
klappenkanal (wie in Bild 37 D11 mit dortiger ,Befestigung mit Metall- oder Kunst-
stoffdtibeln® mittelbar angegeben) bei einem solchen sicherheitskritischen Bauteil
nicht zulassig sei, weil dies zu Funktionsstérungen fuhren kdnnte, begegnet der

Fachmann durch ihm bekannte Alternativen, wie z. B. einem aus miteinander an
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den seitlichen StoR3stellen verbundenen Gipskarton-Bauplattenstreifen gebildeten
Rahmen um den Brandschutzklappenkanal.

Dabei kann derjenige Teil dieses vierseitigen Rahmens, der nicht als Ausgleichs-
mal} fur den gleitenden Deckenanschluss dient, als vom Anspruch umfasster Ge-
hausemittelteil angesehen werden. Die darUber hinauskragenden Gipskarton-
Bauplattenstreifen, die im unbelasteten Zustand mit der Beplankung Uberlappen,
und derjenige Teil, der als Ausgleichsmal fir den Belastungszustand mit der Be-
plankung tberlappen soll, stellen den anspruchsgemalien dreiseitigen Anschluss-
kragen des Gehauses dar. Dieser Teil ist fest an dem Geh&duse angebracht und
dazu ausgebildet, eine dichte, jedoch gleitende Uberlappungsverbindung mit der
Trennwand herzustellen (Merkmale M1, M1.1). Demgegeniber stellt der auf der
Oberseite (vierte Seite) des Brandschutzklappenkanals angebrachte Gipskarton-
Bauplattenstreifen keinen Anschlusskragen dar. Er ist vielmehr Bestandteil des
Gehauses (vgl. Mittelteil 22 des Gehauses 10 in Fig. 1 PS), das nach der Zeugen-

aussage unmittelbar unter der Decke befestigt war (Merkmal M1.2).

Damit beruht das Gehause entsprechend Anspruch 1 nicht mehr auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit.

8) Hiermit fallen auch die Ubrigen Anspriche, da der Patentinhaber die
Aufrechterhaltung des Patents nur im Umfang eines Anspruchssatzes mit dem
nicht rechtsbestandigen Patentanspruch 1 begehrt hat (BGH, Beschluss vom
27. Juni 2007 — X ZB 6/05 — Informationstbermittlungsverfahren I1).
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben,

wenn gerugt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmalflig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Betelligten das rechtliche Gehdr versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu
unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe,
einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Ganzenmdller Bayer Dr. Krlger Ausfelder
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