BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 426/17 Verkiindet am
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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

ECLI:DE:BPatG:2019:160719B35Wpat426.17.0



betreffend das Gebrauchsmuster 298 19 678.6

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die mundliche Verhandlung vom 16. Juli 2019 unter Mitwirkung des

Vorsitzenden Richters Metternich, sowie der Richter Dr. GroRmann und Richter

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin 1 wird zurtickgewiesen.

2. Die Antragsgegnerin 1 tragt die Kosten des Beschwerdever-

fahrens. Kosten der Antragsgegnerin 2 werden nicht erstattet.

Grinde:

Gegenstand der Beschwerde ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung
des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 11. Mai 2017, mit welchem
die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt hat, dass das Streitgebrauchsmuster
298 19 678 im Umfang seiner Schutzanspriiche 1 und 4, soweit dieser auf Schutz-

anspruch 1 riickbezogen ist, von Anfang an unwirksam gewesen sei.

Die Antragsgegnerinnen 1 und 2 waren gemeinschaftliche Anmelderinnen bzw.
Inhaberinnen des Streitgebrauchsmusters. Das Streitgebrauchsmuster ist am

4. November 1998 angemeldet worden. Es ist am 14. Januar 1999 unter der Num-



mer 298 19 678 sowie mit der Bezeichnung ,Brandschutzverglasung® und den

Schutzanspruchen 1 — 8 eingetragen worden.

Die Schutzanspriiche 1 und 4 in der eingetragenen Fassung lauten wie folgt:

1. Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer
und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen, mit
einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den
vertikalen Scheibenrandern zugewandter Teilflachen (1, 2, 3) aus
Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze langere Zeit widerste-
henden Material, wobei zwischen zwei Teilflachen (1, 2) aus fest-
stehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilflache (3)
angeordnet ist, die Uber ihre Breite und einen Teil ihrer Hohe mit
einer verschlieRbaren Offnung versehen ist, dadurch gekennzeich-
net, dass die restliche Flache der dritten Teilflache (3) durch min-
destens eine fest eingebaute Brandschutzscheibe (12, 13) ver-
schlossen ist, die sich Uber die gesamte Breite der dritten Teilflache
(3) erstreckt und deren vertikale Scheibenrander unter Bildung von
StoRfugen (20) an die Scheibenrander der Brandschutzscheiben (4,
5) der benachbarten Teilflachen (1, 2) angrenzen, wobei die Stol3-
fugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21) verfillt sind, und das
Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwischen den Scheibenrén-
dern darstellt.

4. Brandschutzverglasung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die verschlieRbare Offnung ein in einer Holz-
zarge (15) verschwenkbar angeordnetes Fenster (16) oder eine Tur
(34) ist.

Der gebrauchsmustergemalen Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine grof3-
flachige Brandschutzverglasung zu schaffen, die sich durch einen grof3en Glasfla-

chenanteil bei zugleich guten Beltftungsmaoglichkeiten auszeichnet.



Das Streitgebrauchsmuster ist nach Ablauf der Schutzdauer Ende November 2008
erloschen. Es ist ferner Gegenstand eines vor dem LG Nurnberg-Furth unter dem
Az. 3 O 6348/07 anhangigen Rechtsstreits, in welchem die Antragsgegnerin 2
Anspriche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin geltend
macht; der Rechtsstreit ist seit lAngerem ausgesetzt.

Die Antragsgegnerinnen hatten mit Einreichung der Anmeldung zugleich Recher-
cheantrag gestellt. Mit Recherchebericht vom 9. Februar 1999 hat das DPMA als

Rechercheergebnis die nachfolgend genannten Druckschriften benannt:

DE 295 01 246 U1,
DE 91 12 339 U1,
DE 88 00 593 U1 und
GB 2 322 663 A.

Mit Schriftsatz vom 18. Juni 2008 hat die Antragstellerin Teil-L6schungsantrag
gegen das Streitgebrauchsmuster erhoben, zunachst beschréankt auf den ein-
getragenen Schutzanspruch 1. Sie hat als Loschungsgrund fehlende Schutzfahig-
keit geltend gemacht. Zum aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik hat die
Antragstellerin mit dem Loschungsantrag und im weiteren Verfahren mehrere Ent-
gegenhaltungen benannt, und zwar druckschriftliche Entgegenhaltungen (im Ver-
fahren als T5, T11, T14, T15, T16), sonstige schriftliche Beschreibungen, insbe-
sondere nach ihrem Vortrag vor dem Anmeldetag des Streitgebrauchsmusters
offentlich zugangliche Prospekte von diversen Anbietern (im Verfahren als T1 —
T4,T7,T8, T9, T10, T12, T13, T17) sowie Vorbenutzungen in Form eines Einbaus
von Rauchschutztiren Typ E13 der Fa. T... gemal3 T4 im Novem-

ber 1994 und im Oktober 1995 in W... Die Gebrauchsmusterabteilung hat

zudem eine weitere Entgegenhaltungen in das Verfahren eingeftihrt (im Verfahren
als T15, T16, T17), so dass zum Stand der Technik die nachfolgend genannten

Unterlagen verfahrensgegenstéandlich sind:



Tl  Prospekt der Fa. Gluske Brandschutz-Service, Sept. 1997,

T2  Prospekt “Sealmaster®”, Fa. Schott,

T3 Prospekt “PYRAN S”, Fa. Schott,

T4  Prospekt ,Typenubersicht Rauchschutztire...”,
Fa. Teufelbeschlag, Okt. 2007,

T5 DE 91 01 452 U1,

T7  Schrift  ,Technische Information Rauchschutztiren
TEUBA®", Fa. Teufelbeschlag, Marz 1994,

T8 Bestatigungsschreiben des Inhabers der
Fa. T... vom 9. Februar 2010, betr. T7,

T9  DIN EN 13501-2, Dez. 2003,

T10 Einheits-Temperatur-Zeit-Kurve aus der DIN EN 13501-2,

T11 DE 9103422 U1,

T12 Prospekt ,SCHOTT PYRAN® S“, Fa. Schott,

T13 Prospekt ,SCHOTT PYRAN® Fa. Schott,

T14 DE 4303573 C2,

T15 EP 0658677 B1,

T16 DE 3009 729 C2,

T17 Handbuch ,Promat Glashandbuch Bautechnischer Brand-
schutz "96“ der Promat GmbH.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 durch die o0.g. Entgegenhaltungen und die geltend gemachte Vorbenut-

zung nahegelegt sei.

Der Loschungsantrag ist den Antragsgegnerinnen am 17. Juli 2008 zugestellt
worden. Sie haben dem Loéschungsantrag mit Schriftsatz vom 5. August 2008,
nach Aktenlage eingegangen am 8. August 2008, widersprochen und zur Begrin-
dung des Widerspruchs im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die o6ffentliche Zuganglichkeit der Schriften T1 — T3 werde bestritten. Die von der

Antragstellerin benannten Entgegenhaltungen besaRen im Ubrigen keine Rele-



vanz, wirden insbesondere den Gegenstand des angegriffenen Schutzan-
spruchs 1 weder neuheitsschadlich vorwegnehmen noch kénnten sie ihn nahele-

gen.

Mit Schriftsatz vom 8. Marz 2010 hat die Antragstellerin wegen des zwischenzeitli-
chen Erléschens des Streitgebrauchsmusters ihren Antrag auf riickwirkende Fest-
stellung der Unwirksamkeit umgestellt und auf den Schutzanspruch 4 erweitert.
Sie hat zu ihrem Feststellungsinteresse auf den bereits genannten Verletzungs-

prozess beim LG Nurnberg-Furth verwiesen.

Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung in einem ersten Zwischenbescheid vom
8. April 2011 den Beteiligten mitgeteilt hatte, dass der Feststellungsantrag voraus-
sichtlich keine Erfolgsaussicht habe, fand am 29. Oktober 2015 eine erste mundli-
che Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung statt. Die Gebrauchsmuster-
abteilung hat in der mindlichen Verhandlung die T15 in das Verfahren eingefthrt.
Auf Antrag der Beteiligten hat die Gebrauchsmusterabteilung den Ubergang in das
schriftliche Verfahren beschlossen.

Nach weiterem wechselseitigen schriftsatzlichen Vortrag, der Einfihrung der T16
und der T17 in das Verfahren seitens der Gebrauchsmusterabteilung, der Ein-
reichung zweier Hilfsantrdge seitens der Antragsgegnerin und einem weiteren
Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung, wonach nunmehr mit der Fest-
stellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters wegen fehlender Schutz-
fahigkeit zu rechnen sei, haben die Antragsgegnerinnen erklart, mit einer Ent-
scheidung im schriftichen Verfahren nicht mehr einverstanden zu sein. Die
Gebrauchsmusterabteilung hat als Termin zur (weiteren) mindlichen Verhandlung
den 11. Mai 2017 bestimmt.

Die Antragstellerin hat in der miundlichen Verhandlung vom 11. Mai 2017 bean-
tragt, festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang seiner Schutz-
anspruche 1 und 4, soweit letzterer auf Schutzanspruch 1 riickbezogen sei, von

Anfang an unwirksam gewesen sei. Die Antragsgegnerinnen haben die Schutzan-



spruche 1 und 4 des Streitgebrauchsmusters in der eingetragenen Fassung als
Hauptantrag und die angegriffenen Schutzanspriiche hilfsweise im Umfang der
Hilfsantrage | und Il vom 11. April 2016 sowie der weiteren, in der mindlichen

Verhandlung eingereichten Hilfsantrage 11l und 1V verteidigt.

Mit in der mundlichen Verhandlung vom 11. Mai 2017 verkiindetem Beschluss hat
die Gebrauchsmusterabteilung festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster im
Umfang seiner Schutzanspriche 1 und 4, letzterer soweit auf Schutzanspruch 1
rickbezogen, von Anfang an unwirksam gewesen sei, und den Antragsgegnerin-
nen die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie hat diese Entscheidung im Wesentli-
chen wie folgt begriindet:

Der Feststellungsantrag sei zulassig, weil die Antragsgegnerin 2 gegen die An-
tragstellerin aus dem Streitgebrauchsmuster eine noch anhangige Klage erhoben
habe. Da die Antragsgegnerinnen als Inhaberinnen des Streitgebrauchsmusters
notwendige Streitgenossinnen seien und eine Entscheidung ihnen gegenuber nur
einheitlich ergehen kénne, sei ein Feststellungsinteresse auch in Bezug auf die
Antragsgegnerin 1 gegeben.

Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag sei zwar ausfihrbar
offenbart, jedoch mangels Neuheit gegentber der T15 nicht schutzfahig. Die aus
der T15 bekannte Brandschutzverglasung weise alle Merkmale des Schutzan-
spruchs 1 auf. Ferner sei der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 4
mangels erfinderischen Schritts nicht schutzfahig. Der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 nach Hilfsantrag | sei ggu. der T15 ebenfalls nicht neu. Schutzan-
spruch 4 fehle es, soweit auf diese Fassung ruckbezogen, wiederum an einem
erfinderischen Schritt. Gleiches gelte in Bezug auf Hilfsantrag Il. Bei Hilfsantrag Il
sei der Gegenstand des geédnderten Schutzanspruchs 1 zwar nicht neuheits-
schadlich vorweggenommen, es fehle aber auch insoweit und auch wiederum in
Bezug auf Schutzanspruch 4 an einem erfinderischen Schritt. Gleiches gelte letzt-
lich auch hinsichtlich Hilfsantrag IV.

Der Beschluss ist den Beteiligten jeweils am 10. Juli 2017 zugestellt worden.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde vom 9. August 2017, einge-
reicht per Fax am selben Tag, die ,namens und in Vollimacht der Antragsgegner*
erhoben wurde. Im Rubrum ist von den Antragsgegnerinnen an erster Stelle die
P... GmbH und an zweiter Stelle die H... GmbH & Co KG

genannt. Ferner ist in der Beschwerdeschrift erklart, dass ,die Beschwerdegebuhr
(Nr. 401 100) i.H.v. 500,- € mit der als Anlage beigefugten Einzugsermachtigung
entrichtet® werde.

Mit gerichtlichem Bescheid vom 20. November 2017 sind die Antragsgegnerinnen
darauf hingewiesen worden, dass gemal3 der BGH-Entscheidung ,Mauersteinsatz*
zwei Beschwerdegebihren hatten eingezahlt werden mussen, jedoch mit Blick auf
die weitere BGH-Entscheidung ,Mehrschichtlager” eine Zuordnung der Gebuhren-

zahlung an die Antragsgegnerin 1 moglich sei.

In ihrer Beschwerdebegrindung vom 28. September 2017 kiundigt die Antrags-
gegnerin 1 als Hauptantrag an, weiterhin die eingetragene Fassung zu verteidi-
gen, fuhrt aber auch die erstinstanzlichen Hilfsantrage | — IV in das Beschwerde-
verfahren ein. Sie beanstandet zunachst die Definition des Fachmanns, wie sie
von der Gebrauchsmusterabteilung zugrunde gelegt wurde, sowie die Auslegung
des Begriffs ,Scheibenrander durch die Gebrauchsmusterabteilung als zu weit.
Ferner sei die Neuheitsprifung seitens der Gebrauchsmusterabteilung fehlerhaft,
da die T15 bestimmte, als M6 und M6a bezeichnete Merkmale nicht vorwegge-
nommen habe. N&chstliegender Stand der Technik sei nicht die T15, sondern die
T11. Weder in Kombination mit der T15 noch mit der T16 sei der Gegenstand des
eingetragenen Schutzanspruchs 1 nahegelegt. Gleiches gelte fur die Gegen-
sténde des Schutzanspruchs 1 nach den Hilfsantragen | — IV. Entgegen der Auf-
fassung der Antragstellerin sei ihre Beschwerde zuldssig. Die weiteren, von der
Antragstellerin herangezogenen Entgegenhaltungen T4, T7 und T8 betrafen eine
Rauchschutzverglasung. Diese misse andere technische Anforderungen erfillen
als eine Brandschutzverglasung, so dass der Fachmann diese Entgegenhaltungen
nicht heranziehen werde. Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Entgegen-

haltungen stiinden der Bejahung der Schutzfahigkeit nicht entgegen.



Im Termin zur mindlichen Verhandlung hat die Antragsgegnerin 1 geanderte An-

spruchsfassungen als Hilfsantrage V und VI eingereicht.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag V hat folgenden Wortlaut (Anderungen gegen-

Uber der eingetragenen Fassung durch Fettdruck hervorgehoben):

1. Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer
und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen, mit
einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den
vertikalen Scheibenrandern zugewandter Teilflachen (1, 2, 3) aus
Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze langere Zeit widerste-
henden Material, wobei zwischen zwei Teilflachen (1, 2) aus fest-
stehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilflache (3)
angeordnet ist, die Uber ihre Breite und einen Teil ihrer HOhe mit
einer verschlieBbaren Offnung versehen ist, wobei jede der
Brandschutzscheiben (4, 5) mehrere Glasscheiben mit dazwi-
schen angeordneten Brandschutzschichten mit einem Schutz-
wirkstoff umfasst, welcher im Brandfall aktiviert wird, wodurch
die Brandschutzscheiben (4, 5) Warmestrahlung absorbieren
und so eine wirksame Dammschicht bilden, welche den Durch-
gang von Feuer und Rauch verhindert, dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Teilflachen (1, 2) aus feststehenden Brandschutz-
scheiben (4, 5) jeweils aus einer einzigen Brandschutzscheibe
(4, 5) bestehen, die sich vertikal vom Boden (6) bis zur Decke
(7) des Raumes erstreckt, die restliche Flache der dritten Teilfla-
che (3) durch mindestens eine fest eingebaute Brandschutzscheibe
(12, 13) verschlossen ist, die sich Uber die die gesamte Breite der
dritten Teilflache (3) erstreckt und deren vertikale Scheibenrander
unter Bildung von StoRR3fugen (20) an die Scheibenrander der Brand-
schutzscheiben (4, 5) der benachbarten Teilflachen (1, 2) angren-

zen, wobei die StofRfugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21)
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verfullt sind, und das Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwi-
schen den Scheibenréndern darstellt, derart, dass die Scheiben-
rander im Bereich ihrer einander zugewandten Stof3flachen
weder durch Profile noch durch andere Abdeckungen bedeckt

sind.

Die Schutzanspriiche 2 — 8 sind gegentber der eingetragenen Fassung unveran-
dert.

Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag VI hat folgenden Wortlaut (Anderungen gegen-
Uber der eingetragenen Fassung durch Fettdruck und gegenuber Hilfsantrag V

durch Unterstreichung hervorgehoben):

1. Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer
und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen, mit
einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an den
vertikalen Scheibenrandern zugewandter Teilflachen (1, 2, 3) aus
Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze langere Zeit widerste-
henden Material, wobei zwischen zwei Teilflachen (1, 2) aus fest-
stehenden Brandschutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilflache (3)
angeordnet ist, die Uber ihre Breite und einen Teil ihrer Hohe mit
einer verschlieBbaren Offnung versehen ist, wobei jede der
Brandschutzscheiben (4, 5) aus mehreren Glasscheiben mit
dazwischen angeordneten Brandschutzschichten mit einem
Schutzwirkstoff besteht, welcher im Brandfall aktiviert wird,
wodurch die Brandschutzscheiben (4, 5) Warmestrahlung
absorbieren und so eine wirksame Dammschicht bilden, wel-
che den Durchgang von Feuer und Rauch verhindert, dadurch
gekennzeichnet, dass die zwei Teilflachen (1, 2) aus feststehen-
den Brandschutzscheiben (4, 5) jeweils aus einer einzigen

Brandschutzscheibe (4, 5) bestehen, die sich vertikal vom Bo-
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den (6) bis zur Decke (7) des Raumes erstreckt, die restliche
Flache der dritten Teilflache (3) durch mindestens eine fest einge-
baute Brandschutzscheibe (12, 13) verschlossen ist, die sich tber
die die gesamte Breite der dritten Teilflache (3) erstreckt und deren
vertikale Scheibenrander unter Bildung von Stof3fugen (20) an die
Scheibenrander der Brandschutzscheiben (4, 5) der benachbarten
Teilflachen (1, 2) angrenzen, wobei die StoR3fugen (20) mit einem
Dichtungsmittel (21) verfillt sind, und das Dichtungsmittel die ein-
zige Verbindung zwischen den Scheibenrdndern darstellt, derart,
dass die Scheibenrander im Bereich ihrer einander zugewand-
ten StofRRflachen weder durch Profile noch durch andere Abde-

ckungen bedeckt sind.

Die Schutzanspriche 2 — 8 sind gegenuber der eingetragenen Fassung wiederum
unverandert.
Jedenfalls diese Anspruchsfassungen seien nach Auffassung der Antragsgegne-

rin 1 zulassig, nicht verspatet und schutzfahig.

Die Antragsgegnerin 1 stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA vom
11. Mai 2017 aufzuheben und den Teil-Feststellungsantrag der
Antragstellerin zurlickzuweisen,

hilfsweise in der Reihenfolge der Hilfsantrdge V-VI, eingereicht in
der mandlichen Verhandlung vom 16. Juli 2019,

den Teil-Feststellungsantrag im Umfang der Anspruchsfassung

nach einem der vorgenannten Hilfsantrage zurtickzuweisen.

Die auf Seiten der Antragsgegnerin 1 als Streitgenossin weiter beteiligte Antrags-

gegnerin 2 hat sich den Antragen der Antragsgegnerin 1 angeschlossen.
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Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zu 1 zuriickzuweisen.

Sie halt die Beschwerde der Antragsgegnerin 1 bereits fur unzuldssig. Der An-
tragsgegnerin 1 fehle es an einem Rechtsschutzinteresse an der rickwirkenden
Feststellung der Wirksamkeit des seit nunmehr fast 10 Jahren erloschenen Streit-
gebrauchsmusters, weil die Antragsgegnerin 1 an der Verletzungsklage der An-
tragsgegnerin 2 gegen die Antragstellerin gar nicht beteiligt sei. Die Beschwerde
sei auch unbegriindet. Es bestehe ein Widerspruch zwischen Anspruchswortlaut
und Ausfiuhrungsbeispielen, den die Gebrauchsmusterabteilung durch ihre Ausle-
gung aufgeldst habe. Allerdings sei auch diese Auslegung nicht widerspruchsfrei,
was zur mangelnden Ausfuhrbarkeit fihre. Der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 nach Hauptantrag sei nicht neu ggu. der T15 sowie nicht erfinderisch
ggul. der Rauchschutztire Typ E13 der Fa. T... GmbH, die gem. den

Entgegenhaltungen T4, T7 und T8 vorbekannt sei. Schutzanspruch 4 sei ebenfalls
nicht schutzfahig, weil aus der T17 die Verwendung von Holzprofilen fir Brand-
schutzanlagen bekannt sei. Auch die Gegenstande der in der miundlichen Ver-
handlung vom 16. Juli 2019 eingereichten Hilfsantrdge V und VI seien nicht

schutzfahig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsédtze der Beteiligten, das Protokoll der mtindli-

chen Verhandlung vom 16. Juli 2019 und den Ubrigen Akteninhalt verwiesen.
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Die Beschwerde der Antragsgegnerin 1 ist zulassig, aber unbegrindet.

1. Die Beschwerde ist von der Antragsgegnerin 1 form- und fristgerecht unter
Entrichtung der Beschwerdegebihr erhoben worden, wobei der Antragsgegnerin 1

auch ein Rechtsschutzinteresse zukommt.

1.1 Zwar ist bei Beschwerdeerhebung nur eine Beschwerdegeblhr entrichtet
worden, obwohl das Streitgebrauchsmuster beiden am Léschungs- bzw. Feststel-
lungsverfahren vor dem DPMA beteiligten Antragsgegnerinnen als gemeinsamen
Inhaberinnen zustand. Beide Antragsgegnerinnen sind im Rubrum des Beschwer-
deschriftsatzes vom 9. August 2017 genannt; ferner wurde gemal3 diesem Schrift-
satz die Beschwerde ,namens und in Vollmacht der Antragsgegner‘ erhoben.
Deswegen hatten gemal § 6 Abs. 1 PatKostG i.V.m. Ziff. 401 100 und lit. B. der
Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG grundsatzlich zwei Beschwerdegebihren einge-
zahlt werden mussen (vgl. BGH GRUR 2015, 1255 — Mauersteinsatz). Da aber die
Gebuhrenzahlung der in der Beschwerdeschrift an erster Stelle genannten An-
tragsgegnerin 1 zugeordnet werden kann (vgl. BGH GRUR 2017, 1286 — Mehr-
schichtlager), ist sie als einzige Beschwerdefuhrerin zu erachten, die gem. § 744

Abs. 2 BGB auch zur Verfahrensfiilhrung befugt war.

Die Antragsgegnerin 2 ist allerdings als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters
notwendige Streitgenossin der Antragsgegnerin 1 (88 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG,
99 Abs. 1 PatG i.V.m. 59, 62 ZPO) und damit weitere Beteiligte am vorliegenden

Beschwerdeverfahren.

1.2 Die Antragstellerin 1 hat auch ein relevantes Rechtsschutzinteresse an der
Durchfiihrung des Beschwerdeverfahrens. Unerheblich ist insoweit, dass nicht sie,
sondern die Antragsgegnerin 2 gegen die Antragstellerin aus dem Streitge-

brauchsmuster gerichtlich vorgeht. Entscheidend ist vielmehr, dass die Antrag-
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stellerin 1 als —insoweit auch zur Fihrung des Beschwerdeverfahrens befugte
(s.0. al.1) — Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters durch den angefochtenen
Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 11. Mai 2017, mit welchem die
Gebrauchsmusterabteilung die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters fest-

gestellt hat, materiell beschwert ist.

2. Nach Erléschen des Streitgebrauchsmusters kann ein Loschungsverfahren

nur dann durchgefuhrt werden, wenn der Antragsteller oder die Antragstellerin ein

eigenes rechtliches Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitge-
brauchsmusters hat (vgl. z. B. BGHZ 64, 155, Tz. 11 — Lampenschirm; BGH
GRUR 1983, 725, 728, Tz. 40 — Ziegelsteinformling). Es handelt sich insoweit um
eine von Amts wegen zu berlcksichtigende Sachentscheidungsvoraussetzung.
Diese ist im vorliegenden Fall erfillt, da die Antragstellerin aufgrund der gericht-
lichen Inanspruchnahme aus dem Streitgebrauchsmuster ein rechtlich relevantes
Interesse an einer Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters
hat.

3. Der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters ist sowohl nach dem Haupt-
antrag, als auch den ubrigen, noch verfahrensgegenstandlichen Hilfsantragen V
und VI nicht schutzfahig (8 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG i.V.m. § 1 Abs. 1 GebrMG).

3.1 Zur Schutzfahigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach

Hauptantrag:

Eine Brandschutzverglasung mit den im Schutzanspruch 1 nach Hauptantrag

genannten Merkmalen ist nicht neu.

3.1.1 Zur Gegenuberstellung der beanspruchten Merkmale mit denjenigen, die

aus der T15 bekannt sind, wird der Schutzanspruch 1 wie folgt gegliedert:


https://www.juris.de/r3/document/MPRE032440464/format/xsl/part/K?oi=zyqsXSxP42&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/MPRE032440464/format/xsl/part/L/anchor/rd_11?oi=zyqsXSxP42&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE200168411/format/xsl/part/K?oi=zyqsXSxP42&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE200168411/format/xsl/part/L/anchor/rd_40?oi=zyqsXSxP42&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
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M1 Brandschutzverglasung zur Vermeidung des Durchtritts von Feuer
und Rauch im Brandfall von einem Raum in einen anderen,

M2 mit einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter und einander an
den vertikalen Scheibenrandern zugewandter Teilflachen (1, 2, 3)
aus Brandschutzglas aus einem Feuer und Hitze langere Zeit
widerstehenden Material,

M3 wobei zwischen zwei Teilflachen (1, 2) aus feststehenden Brand-
schutzscheiben (4, 5) eine dritte Teilflache (3) angeordnet ist, die
Uber ihre Breite und einen Teil ihrer Hohe mit einer verschliel3ba-
ren Offnung versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

M4 die restliche Flache der dritten Teilflache (3) durch mindestens
eine fest eingebaute Brandschutzscheibe (12, 13) verschlossen
ist, die sich Uber die gesamte Breite der dritten Teilflache (3)
erstreckt und

M5 deren vertikale Scheibenrander unter Bildung von Stof3fugen (20)
an die Scheibenrander der Brandschutzscheiben (4, 5) der
benachbarten Teilflachen (1, 2) angrenzen,

M6 wobei die StoRfugen (20) mit einem Dichtungsmittel (21) verfullt
sind, und das Dichtungsmittel die einzige Verbindung zwischen

den Scheibenrandern darstellt.

3.1.2 Durch die T15 ist bereits eine Brandschutzverglasung mit einer Mehrzahl
nebeneinander angeordneter Teilflachen aus Brandschutzglas (M1), deren Schei-
benré&nder einander zugewandt sind (M2), bekannt (siehe insb. Figur 1). Bei dieser
Brandschutzverglasung ist eine der Teilflachen mit einer verschlieRbaren Offnung
versehen (M3), Uber der sich eine fest eingebaute Brandschutzscheibe befindet
(M4). Die Rander dieser Scheiben grenzen unter Bildung von Stol3fugen an die
Scheibenrander benachbarter Brandschutzscheiben an (M5). Die Stof3fugen sind

mit einem Dichtungsmittel verflillt, das auch die einzige Verbindung zwischen den
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Scheibenrandern darstellt (zu M6 siehe Figur 5, Masse zwischen den beiden
Scheiben 1, 2, ohne Bezugszeichen).

Die Auffassung der Gebrauchsmusterinhaberin, dass Uber die Stltzplatten 8, die
Verbindungsarme 7 und den Ring 10 ebenfalls die Scheibenrander verbunden
seien und deshalb die Masse zwischen beiden Scheiben nicht die einzige Verbin-
dung sei, ist nicht zutreffend. Die Stitzplatten und Verbindungsarme stellen
zusammen mit dem Ring die Verbindung der Scheiben mit der Stitze 4 dar, die
Teil der Tragkonstruktion fur die Brandschutzverglasung ist. Die Scheiben werden
dadurch aber nur punktférmig abstitzt. Weder durch die Stitzplatten noch durch
die Verbindungsarme entsteht eine Verbindung der Stof3fugen. Zwar werden
durch diese Konstruktion die Scheiben so gehalten, dass sich die Scheibenrander
gegenuberstehen und dadurch eine Stof3fuge bilden, eine Verbindung zwischen
den Scheibenrandern wird so aber noch nicht geschaffen. Die Verbindung zwi-
schen den Scheibenrandern wird erst durch das Einflgen des Dichtungsmittels,
das in Figur 5 dargestellt, aber nicht mit einem Bezugszeichen versehen ist, her-
gestellt. Es sind sonst keine weiteren Mittel dargestellt oder beschrieben, die als
eine Verbindung zwischen den Scheibenrdndern angesehen werden konnten. Die
dargestellte Masse ist deshalb das einzige Verbindungsmittel zwischen den

Scheibenrandern.

Der verteidigte Schutzanspruch 1 selbst enthélt keine Angaben zu einer Stutzkon-
struktion fiir die Scheiben, es geht lediglich aus der Beschreibung hervor, dass es
sich um eine rahmenlose Konstruktion handeln soll. Aus den Figuren der Streitge-
brauchsmusterschrift ist nur zu ersehen, dass die Brandschutzscheiben an den

Randern der Offnung gehalten sind.

Die T15 zeigt somit bereits eine Brandschutzverglasung, die alle im Schutzan-
spruch 1 gemal} Hauptantrag angegebenen Merkmale aufweist. Die nach Haupt-
antrag beanspruchte Brandschutzverglasung ist somit nicht neu. Die Merkmale,

durch die sich nach Auffassung der Gebrauchsmusterinhaberin der Schutzgegen-
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stand von dem entgegengehaltenen unterscheidet, sind nicht im Schutzan-

spruch 1 angegeben.

3.2  Zur Schutzfahigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach

Hilfsantrag V:

3.2.1 Als Hilfsantrag V werden neue Schutzanspriche 1 — 8 eingereicht, mit
denen eine Brandschutzverglasung, die alle Merkmale gemald Anspruch 1 nach

Hauptantrag sowie weitere Merkmale aufweist, unter Schutz gestellt werden soll.

Bei Hilfsantrag V wurden folgende Merkmale in den Schutzanspruch 1 aufge-

nommen.:

MH1 jede der Brandschutzscheiben (4, 5) umfasst mehrere Glasschei-
ben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten mit

einem Schutzwirkstoff,

MH2 welcher im Brandfall aktiviert wird, wodurch die Brandschutz-
scheiben (4, 5) Warmestrahlung absorbieren und so eine wirk-
same Dammschicht bilden, welche den Durchgang von Feuer

und Rauch verhindert,

MH3 die zwei Teilflachen (1, 2) aus feststehenden Brandschutzschei-
ben (4, 5) bestehen jeweils aus einer einzigen Brandschutz-
scheibe (4, 5), die sich vertikal vom Boden (6) bis zur Decke (7)

des Raumes erstreckt,

MH4 die Scheibenrénder sind im Bereich ihrer einander zugewandten
StolRflachen weder durch Profile noch durch andere Abdeckun-

gen bedeckt.

3.2.2 Die hinzugenommenen Merkmale MH1 bis MH4 sind urspringlich offenbart

und deshalb zulassig.
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3.2.3 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag V ist mangels

Vorliegen eines erfinderischen Schritts nicht schutzféahig.

Durch die Entgegenhaltung T15, die bereits alle Merkmale der Brandschutzvergla-
sung gemald Anspruch 1 nach Hauptantrag offenbart, sind auch die Merkmale
MH1 und MH2 bekannt. In Spalte 4, Zeilen 15 — 25, sind Brandschutzscheiben
beschrieben, die aus mehreren Glasscheiben mit dazwischen angeordneten
Brandschutzschichten bestehen (MH1), die im Brandfall aktiviert werden und so
eine wirksame Dammschicht bildet, welche den Durchgang von Feuer und Rauch
verhindert (MH2). Die die StoR3flachen der Scheibenrander verbindende Fugen-
masse ist in Figur 5 mit einem Uber die Scheibenebene deutlich Uberstehenden
Wulst dargestellt, eine Abdeckung der Stol3flachen ist nicht eingezeichnet. Auch
die Figuren 1 bis 4 lassen nichts erkennen, das auf eine Abdeckung der Stof3fla-
chen schliel3en lieRe. Selbst in der Beschreibung findet sich kein Hinweis auf eine
Abdeckung der Stof3flachen. Fir einen Durchschnittsfachmann liegt es daher klar
auf der Hand, dass bei der Brandschutzverglasung nach der T15 die Stof3flachen
weder durch Profile noch durch eine andere Abdeckung bedeckt sind (Merk-
mal MH4).

Das Fehlen oder Vorhandensein einer Abdeckung der Fugen ist in der T15 nicht
ausdricklich beschrieben. Detailliert ist die Ausbildung der Fuge zwischen den
Brandschutzplatten lediglich in Figur 5 dargestellt. In dieser Figur ist nicht zu
erkennen, dass eine Abdeckung der Fuge in irgendeiner Form vorgesehen waére.
Auch die Beschreibung der Ausbildung der StofRkanten zwischen den Brand-
schutzscheiben in Spalte 3, Zeile 58 bis Spalte 4, Zeile 14 lasst nicht erkennen,
dass eine Abdeckung der Fuge vorgesehen ware oder notwendig ist. Eine Zu-
sammenschau von Figur 5 und den zugehorigen Beschreibungsteilen legt nahe,

dass eine Abdeckung der Stol3fugen nicht vorgesehen ist (MH4).

Das Merkmal MH3 betrifft die Anordnung und die Ausbildung der Scheiben, aus

denen die Brandschutzverglasung aufgebaut ist. Die feststehenden Scheiben
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beidseits der verschlieRbaren Offnung sollen sich jeweils als einzige Brandschutz-
scheibe vertikal vom Boden bis zur Decke erstrecken. Die Eigenschaft ,einzige
Scheibe” ist dabei als vom Boden bis zur Decke durchgehende Scheibe zu ver-
stehen. Verglasungen mit jeweils beidseits einer Durchgangsoffnung angeordne-
ten, vom Boden bis zur Decke durchgehenden Scheiben sind bei Rauchschutzver-

glasungen bereits bekannt.

Eine derartige Verglasung ist beispielsweise in der T7, Seite 3, Typenuber-
sicht E13 dargestellt.

Der Senat ist davon Uberzeugt, dass die Entgegenhaltung T7 vor dem Anmeldetag
des Streitgebrauchsmusters fiir die Offentlichkeit zuganglich war.

Die Antragstellerinnen hatten die Entgegenhaltung T7 mit Schriftsatz vom
8. Marz 2010 zusammen mit der weiteren Entgegenhaltung T8, einem Schreiben
des damaligen Inhabers der Fa. T..., in welchem er erklart hat, dass

die T7 im Marz 1994 in mehreren hundert Exemplaren gedruckt und sodann an
Metall- und Glasbaubetriebe sowie an Ingenieur- und Architekturbiiros versendet
worden sei, eingereicht und durch Bezugnahme im vorgenannten Schriftsatz auch
zum Gegenstand ihres Sachvortrags gemacht; in diesem Zusammenhang wird
auch auf den Druckvermerk ,Marz 1994“ auf der Titelseite der T7 verwiesen.
Darauf hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 15. Juli 2010 erwidert. In den
Ausfuhrungen dieses Schriftsatzes zum Thema ,6ffentliche Zuganglichkeit® (S. 1 —
4) nimmt die Antragsgegnerin zu mehreren Entgegenhaltungen konkret Stellung,
jedoch in diesem Zusammenhang in keiner Weise zur T7. Die T7 wird erst ab
S. 13 dieses Schriftsatzes inhaltlich gewurdigt mit den einleitenden Worten ,selbst
wenn derartige Rauchschutztiren vor dem Zeitrang des Streitgebrauchsmusters
bekannt gewesen sein sollten®, jedoch hat auch in diesem Zusammenhang sich
die Antragsgegnerin zur Frage der 6ffentlichen Zugéanglichkeit, wie von der Antrag-
stellerin konkret vorgetragen, nicht weiter geduRert. Konkretere AuRerungen der

Antragsgegnerin zur offentlichen Zuganglichkeit der T7 erfolgten im weiteren Fest-



-20 -

stellungsverfahren und im Beschwerdeverfahren einschliel3lich der mundlichen
Verhandlung vom 16. Juli 2019 nicht.

Der Senat geht nach alledem davon aus, dass die Antragsgegnerin den Vortrag
der Antragstellerin 1 zur o6ffentlichen Zuganglichkeit der T7 im Jahre 1997 nicht
konkret bestritten hat, so dass dieser Vortrag letztlich als unstreitig zu erachten ist.
Dieser Sachvortrag ist in sich schlissig und gibt aus sich heraus auch keinen
Anlass, die Richtigkeit dieses Vortrags ohne konkretes Bestreiten der Antragsgeg-
nerin in Frage zu stellen. Fir den Senat bestand daher, auch unter Berucksichti-
gung des im Gebrauchsmusterléschungsverfahren grundséatzlich geltenden Amts-
ermittlungsgrundsatzes (vgl. 8 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i.V.m. § 87 Abs. 1 PatG),
kein Anlass zu weiteren ErmittlungsmalRnahmen, insbesondere zu einer Beweis-
aufnahme mit Zeugeneinvernahme.

Als Fachmann sieht der Senat in Ubereinstimmung mit der Gebrauchsmusterab-
teilung einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Bauingenieur mit mehrjah-
riger Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Brandschutzverglasungen
an. Von einem solchen Ingenieur kann erwartet werden, dass er auch Verglasun-
gen kennt, die lediglich dem Rauchschutz dienen. Dass an solche Rauchschutz-
verglasungen geringere Anforderungen bezuglich des Widerstands gegen Feuer
zu stellen sind, ist ihm ebenfalls bekannt. Aufgrund seines fachméannischen Wis-
sens und Konnens kann von ihm ohne weiteres erwartet werden, eine fur den
Brandschutz vorgesehene Verglasung so zu konstruieren, dass sie einem Feuer

eine vorgegebene Zeitspanne widerstehen kann.

Eine Rauchschutzverglasung, wie sie auf Seite 3 der T7 mit Typ E13 dargestellt
ist, konnte einem Durchschnittsfachmann also eine konkrete Anregung geben,
auch eine Brandschutzverglasung so zu gestalten, dass die zwei Teilflachen beid-
seits der Offnung jeweils aus einer einzigen, feststehenden Brandschutzscheibe
bestehen, die sich vertikal vom Boden bis zur Decke des Raumes erstreckt (MH3).
Der Wabhl einer solchen Scheibenanordnung stand auch kein technisches Vorurteil
entgegen, dass einen Durchschnittsfachmann davon hétte abhalten kénnen, bei

einer Brandschutzverglasung die Scheiben geméal? dem Merkmal MH3 anzuord-
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nen; vielmehr stellen die einzelnen Typen mdogliche Aufteilungsvarianten der Glas-
felder bzw. optische Ausgestaltungsmoglichkeiten dar. Im Schutzanspruch 1
gemal Hilfsantrag V sind auch keine Merkmale genannt, die auf eine besondere
konstruktive Gestaltung der Brandschutzwand im Zusammenhang mit der bean-

spruchten Scheibenanordnung schlie3en lasst.

Mithin konnte die T7 einen Durchschnittsfachmann dazu anregen, eine Brand-
schutzverglasung mit den aus der T15 bekannten Merkmalen mit den als MH3
bezeichneten Merkmalen weiterzuentwickeln bzw. entsprechend der Aufteilung
der E13 auszugestalten. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal} Hilfsan-
trag V war also durch den Stand der Technik nahegelegt, dieser Schutzanspruch

ist daher auch nicht gewahrbar.

3.3  Zur Schutzfahigkeit des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters nach

Hilfsantrag VI:

3.3.1 Hilfsantrag VI enthalt im Schutzanspruch 1 nur eine formale Anderung
gegenuber dem Schutzanspruch 1 des Hilfsantrags V betreffend das Merk-
mal MH1. Wahrend nach Hilfsantrag V die Brandschutzscheiben mehrere Glas-
scheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten ,umfasst®, ist nach
Hilfsantrag VI angegeben, dass jede Brandschutzscheibe aus mehreren Glas-
scheiben mit dazwischen angeordneten Brandschutzschichten ,besteht®. In T15 ist
in Spalte 4, Zeilen 15 bis 18, wortlich angegeben, dass eine ,Brandschutz-
scheibe...aus mehreren Glasscheiben mit dazwischen angeordneten Brand-
schutzschichten besteht®. Das veranderte Merkmal ist also ebenfalls durch die T15
bereits bekannt, im Ubrigen gilt die gleiche Argumentation wie fir den Anspruch 1
nach Hilfsantrag V. Der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag VI ist also auch nicht

gewahrbar.

3.3.2 Der Unteranspruch 4 ist im Hauptantrag und den Hilfsantragen V und VI
identisch. Er ist darauf gerichtet, dass die verschlieRbare Offnung durch ein in
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einer Holzzarge verschwenkbar angeordnetes Fenster oder eine Tur gebildet ist.
Die Verwendung von Holz in Brandschutzverglasungen wird beispielsweise in der
DE 88 00 593 U1 beschrieben. In dieser Druckschrift ist auch ein schwenkbares
Fenster mit einer Holzzarge dargestellt. Die Ausgestaltung nach Schutzanspruch 4
ist also bekannt. Bei einer Brandschutzverglasung, wie sie aus der T15 bekannt
ist, ein Fenster oder eine Tur in einer Holzzarge anzuordnen, ist fur einen Durch-

schnittsfachmann lediglich eine handwerkliche Mal3Bhahme.

Die im Schutzanspruch 4 enthaltenen Merkmale sind daher nicht geeignet, das
Vorliegen eines erfinderischen Schritts bei der Schaffung einer Brandschutzver-

glasung zu begrtinden.

4. Es kommt nach alledem nicht darauf an, ob die Anspruchsfassungen nach
den nunmehr noch entscheidungsgegensténdlichen Hilfsantrdgen V und VI zul&s-
sig waren oder dass die Antragsgegnerin in diesen Antragen Anspruchsséatze als
Ganzes zum Gegenstand dieser Hilfsantrage gemacht hat mit der Folge, dass sie
nicht angegriffene Schutzanspriche wegen eines Riickbezugs auf den geédnderten
Schutzanspruch 1 inhaltlich geéandert haben kdnnte, was mit Blick auf die Grund-
satze der beschrankten Verteidigung eines teilweise angegriffenen Patents mit
inhaltlich modifizierten, nicht angegriffenen Anspriichen (vgl. BGH GRUR 2017,
406 — Ankopplungssystem), die auch im gebrauchsmusterrechtlichen Loschungs-

verfahren zu bertcksichtigen sind, als bedenklich zu erachten sein kdnnte.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG i.V.m. 8 91 Abs. 1 ZPO. Eine anderweitige Kostenentscheidung ist auch aus
Billigkeitsgriinden nicht veranlasst.
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lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,

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

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber 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 Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf

beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Metternich Dr. GroRmann Richter

Fa



