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Ob eine Verbindungsleitung aufgrund ihrer raumlich-kdrperlichen Beschaffenheit
geeignet ist, direkt mit anderen Bauteilen verbunden zu werden, hangt nicht nur
von den Anforderungen ab, die der Patentanspruch an die Beschaffenheit der
Verbindungsleitung selbst stellt, sondern auch von der im Patentanspruch defi-
nierten Beschaffenheit der Bauteile, mit denen sie verbunden wird.

PatG § 82 Abs. 1und 2

Die nach Versdumung der Frist zur Erklarung Gber eine Patentnichtigkeitsklage
mogliche Entscheidung nach § 82 Abs. 2 PatG erfordert eine sachliche Uberprii-
fung des Klagevorbringens. Lediglich die Tatsachenbehauptungen des Klagers
sind als zutreffend zu unterstellen. Die rechtliche Prifung auf Grundlage dieser
Behauptungen hat demgegenuiber in gleicher Weise zu erfolgen wie in einem
streitigen Verfahren. Diese Beurteilung unterliegt der Uberprifung in der Beru-
fungsinstanz.

BGH, Urteil vom 6. Dezember 2022 - X ZR 120/20 - Bundespatentgericht

ECLI:DE:BGH:2022:061222UXZR120.20.0



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mtndliche Verhandlung
vom 6. Dezember 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter
Dr. Deichfuf3, die Richterin Dr. Kober-Dehm sowie die Richter Dr. Rensen und

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 2. Dezember 2020 wird auf Kosten

der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2008 005 655 (Streit-
patents), das am 23. Januar 2008 angemeldet wurde und eine Verbindungslei-

tung zwischen Einzelfeuerstatte und Schornstein betrifft.

Patentanspruch 1, auf den 23 weitere Anspriiche zurliickbezogen sind,

lautet:

Verbindungsleitung fiir eine nach auf’en hin rauchdichte Verbindung einer
Einzelfeuerstatte mit einem Schornstein, die ein Verbindungsrohr aus Metall mit
durchgéngiger Rohre fur einen Rauchdurchlass aufweist, wobei die Enden des
Verbindungsrohres so geformt sind, dass das eine Ende direkt auf oder in einen
Abgasstutzen aus der Einzelfeuerstatte und das andere Ende direkt auf oder in
einen Anschlussstutzen oder eine Aufnahmedéffnung des Schornsteins gesteckt
werden kann, und wobei die Verbindungsleitung (10; 20; 30) ein Innenrohr (11;
21; 31) sowie ein dazu koaxiales, das Innenrohr (11; 21; 31) mit radialem Abstand
umgebendes AulRenrohr (12; 22; 32) umfasst,

dadurch gekennzeichnet,

dass im Zwischenraum zwischen Innenrohr (11; 21; 31) und Aul3enrohr (12; 22;
32) Isoliermaterial (13; 23; 33) vorgesehen ist,

dass das Innenrohr (11; 21; 31) von einem Ende der Verbindungsleitung (10; 20;
30) bis zu ihrem anderen Ende durchgéngig mit radialem Abstand vom Auf3en-
rohr (12; 22; 32) umgeben ist,

dass der radiale Abstand zwischen Innenrohr (11; 21; 31) und Au3enrohr (12; 22;
32) 10 bis 30 mm betragt

und dass die AuBBenflachen des Aul3enrohres (12; 22; 32) zumindest teilweise
eine hitzebestandige Zierbeschichtung aufweisen.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe

Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus und sei nicht patentféhig.

Das Patentgericht hat die Nichtigkeitsklage am 22. Juni 2020 dem zu die-
sem Zeitpunkt im Patentregister eingetragenen Vertreter der Beklagten zuge-
stellt. Die Beklagte hat der Klage nicht widersprochen. Das Patentgericht hat das

Streitpatent daraufhin ohne mundliche Verhandlung fir nichtig erklart.

Mit ihrer dagegen gerichteten Berufung verteidigt die Beklagte das Streit-
patent in der erteilten Fassung. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.



10

11

12

13

Entscheidungsgriinde:

A. Die Berufung ist zulassig.

Gemal § 110 Abs. 1 PatG findet die Berufung gegen Urteile der Nichtig-
keitssenate des Patentgerichts statt. Unter diesen Tatbestand fallt auch ein Urteil,
das nach 8§ 82 Abs. 2 PatG ohne mundliche Verhandlung ergangen ist, weil sich
der Nichtigkeitsbeklagte nicht rechtzeitig zur Klage erklart hat (Benkard/Hall/
Nobbe, PatG, 11. Aufl., 8 82 Rn. 6; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 82
Rn. 11; Schulte/Voit, PatG, 11. Aufl., 8 82 Rn. 8).

B. Die Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

l. Das angefochtene Urteil ist nicht bereits deshalb aufzuheben, weil
die Nichtigkeitsklage - wie die Beklagte geltend macht - nicht ordnungsgemar

zugestellt worden sei.

Das Patentgericht konnte die Klage an den zum Zeitpunkt der Zustellung
im Patentregister eingetragenen Vertreter der Beklagten mit gleicher Wirkung wie
an diese selbst zustellen (8 127 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 171 ZPO).

Die Wirksamkeit dieser Zustellung hangt nicht davon ab, ob der Vertreter
die Klage an die Beklagte weitergegeben und diese von ihrem Inhalt Kenntnis

genommen hat.

I. Das Streitpatent betrifft eine Verbindungsleitung zwischen einer

Einzelfeuerstatte und einem Schornstein.

1. Nach den Ausfiuihrungen in der Streitpatentschrift wurden Einzelfeu-
erstatten im Stand der Technik mit einwandigen Rauch- oder Abgasrohren an
den Schornstein angeschlossen. Derartige Installationen wirden als Verbin-
dungsleitung bezeichnet und seien insbesondere fir Heizungen mit hohen Ab-

gastemperaturen, wie etwa Kamindfen, seit langem bekannt (Abs. 3 f.).
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Fur Verbindungsleitungen sei unter anderem vorgeschrieben, dass be-
stimmte Abstande zu brennbaren Materialien, vor allem in Wanden und Decken,
eingehalten werden missten. Nach den seit November 2007 in Deutschland gel-
tenden neuen Vorschriften gemal EN 1856-1 und 1856-2 wirden die einzuhal-
tenden Abstande zu brennbaren Materialien fir jedes Verbindungsleitungssys-
tem dadurch bestimmt, dass festgelegte Maximaltemperaturen an den brennba-
ren Materialien nicht Gberschritten werden durften. Diese Regelung fihre dazu,
dass die bis dahin einzuhaltenden Abstande teilweise deutlich vergrol3ert werden
mussten und in bestimmten Einbausituationen die Feuerstétte nicht mehr ohne
zusatzliche SchutzmalRnahmen, wie beispielsweise einen Strahlungsschutz, ein-
gebaut werden koénne. Insbesondere bei Einzelfeuerstatten in Wohnraumen lehn-

ten Bauherren den Einbau derartiger Vorrichtungen indessen haufig ab (Abs. 5).

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 1 918 388 (D13-7) sei ein Rauch-
rohr bekannt, das die Warmeabstrahlung in einem doppelwandigen mittleren Ab-
schnitt aufgrund einer gewissen Isolationswirkung der Luftschicht zwischen dem
Innenrohr und dem AufR3enrohr ein wenig reduziere und dadurch die Brandgefahr
fur Tapeten und andere Gegenstande in diesem Bereich vermindere. Dieses
Bauteil kdnne nur fir Ofen mit Abgasstutzen auf der Hinterseite verwendet wer-
den. Der Ofen musse in diesem Fall so aufgestellt werden, dass er genau mit
diesem Bauteil und ohne weitere Verbindungsstiicke an den Schornstein ange-
schlossen werden kdonne. Wirde man zur Erhéhung der raumlichen Flexibilitat
zwei solcher Rohre miteinander verbinden, wirde an der Verbindungsstelle
- ebenso wie beim Abgasstutzen des Ofens und beim Anschluss an den Schorn-
stein - die Warmeisolierung fehlen, so dass die - ohnehin nur geringe - Warme-
schutzwirkung des doppelwandigen Abschnitts an diesen Stellen unterbrochen
ware (Abs. 6).
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2. Vor diesem Hintergrund betrifft das Streitpatent das technische
Problem, eine Verbindungsleitung mit technisch méglichst einfachen und preis-
gunstigen Mitteln dahingehend weiterzubilden, dass die zu brennbaren Materia-
lien einzuhaltenden Abstéande deutlich reduziert werden kdnnen und daruber hin-

aus die asthetische Gestaltung verbessert wird (Abs. 7).

3. Zur Lésung schlagt Patentanspruch 1 eine Verbindungsleitung vor,
deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (Merkmalsgliederung des Patent-

gerichts in eckigen Klammern):

1. Die Verbindungsleitung (10; 20; 30) dient einer nach auf3en hin
rauchdichten Verbindung einer Einzelfeuerstatte mit einem
Schornstein [M1].

2. Die Verbindungsleitung (10; 20; 30) weist ein Verbindungsrohr
aus Metall mit durchgangiger Réhre fir einen Rauchdurchlass
auf [M2], wobei

2.1 die Enden des Verbindungsrohres so geformt sind, dass
das eine Ende direkt auf oder in einen Abgasstutzen aus
der Einzelfeuerstatte [M3] und das andere Ende direkt auf
oder in einen Anschlussstutzen oder eine Aufnahmedff-
nung des Schornsteins gesteckt werden kann [M4];
2.2 sie ein Innenrohr (11; 21; 31) und ein dazu koaxiales
AulRenrohr (12; 22; 32) umfasst [M5], wobei
2.2.1 dasInnenrohr (11; 21; 31) von einem Ende der Ver-
bindungsleitung bis zu ihrem anderen Ende durch-
gangig mit radialem Abstand vom Auf3enrohr (12;
22; 32) umgeben ist [M7] und

2.2.2 der radiale Abstand zwischen Innenrohr (11; 21;
31) und AufRenrohr 10 bis 30 mm betragt [M8].

3. Im Zwischenraum zwischen Innenrohr (11; 21; 31) und Aul3en-
rohr (12; 22; 32) ist Isoliermaterial vorgesehen [M6].

4. Die AuR3enflachen des AulR3enrohres (12; 22; 32) weisen zumin-
dest teilweise eine hitzebestandige Zierbeschichtung auf [M9].
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4. Einige Merkmale bedurfen naherer Erérterung.

a) Eine Verbindungsleitung im Sinne von Merkmal 1 ist von einem

Schornstein zu unterscheiden.

In diesem Zusammenhang ist unerheblich, welche Bezeichnungen fir eine
derartige Verbindungsleitung in der Streitpatentschrift (Rauchrohr, Abgasrohr,
Abs. 4) oder im allgemeinen Sprachgebrauch (Ofenrohr) verwendet werden.
Schon aus der Vorgabe in Merkmal 1, dass eine Verbindungsleitung im Sinne
des Streitpatents der Verbindung mit dem Schornstein dient, ergibt sich, dass ein

Schornstein keine Verbindungsleitung in diesem Sinne sein kann.

Anders als die Klagerin meint, geht auch die Beschreibung des Streitpa-
tents durchgehend von dieser Unterscheidung aus. Ubereinstimmend mit Merk-
mal 1 des Patentanspruchs ist in der Streitpatentschrift ausgeftihrt, dass eine In-
stallation, mit der eine Einzelfeuerstétte an einen Schornstein angeschlossen

wird, als Verbindungsleitung bezeichnet wird (Abs. 4).

Die Streitpatentschrift nimmt im Zusammenhang mit der Schilderung des
Standes der Technik zwar auch auf doppelwandige Rohrsysteme aus Edelstahl
Bezug, die anderen Zwecken dienen. Sie hebt insoweit aber hervor, dass derar-
tige Systeme als Schornsteine eingesetzt wirden und daher nicht direkt an die
Feuerstéatte angeschlossen werden konnten. Deshalb sei es erforderlich, zwi-
schen der Feuerstatte und dem doppelwandigen Edelstahl-Schornsteinsystem
zumindest eine einwandige Verbindungsleitung zu installieren. Die markttblichen
doppelwandigen Schornsteine verfiigten nicht Gber die notwendigen doppelwan-
digen Zusatz-Bauteile, um sie direkt an den Abgasstutzen der Feuerstatte an-
schlief3en zu kénnen, wie dies die erfindungsgemalie Verbindungsleitung ermog-
liche (Abs. 12 f.).
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b) Eine Einzelfeuerstatte im Sinne der Merkmale 1 und 2.1 ist eine
Vorrichtung, in der durch Verbrennen eines geeigneten Stoffs Warme erzeugt

und an die Umgebung abgegeben wird.

Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Merkmals und aus der Funktion, die

ihm nach der Erfindung zukommt.

Die Beschreibung des Streitpatents enthélt keine eigenstandige Definition
des Begriffs. Als Beispiel wird ein Kaminofen angefiihrt (Abs. 3, 11, 19 und 50).
Patentanspruch 1 gibt jedoch keine bestimmte Bauart vor. Patentanspruch 2

sieht demgegeniber zwingend vor, dass es sich um einen Kaminofen handelt.

C) Besondere Bedeutung kommt der Ausgestaltung der Verbindungs-

leitung gemanr Merkmalsgruppe 2 zu.

aa) Nach der Beschreibung sorgt der nach der Merkmalsgruppe 2.2
vorgesehene doppelwandige Aufbau der Verbindungsleitung fir eine extrem
wirksame Warmedammung und einen maximalen Warmegradienten zwischen
der Innen- und der AuRRenseite. Deshalb lagen selbst bei Heizanlagen mit relativ
hoher Abgastemperatur die AulR3enflachen der Verbindungsleitung auch im Be-
triebszustand meist bei Zimmertemperatur, so dass der einzuhaltende Mindest-
abstand zu brennbaren Materialien minimiert werden konne (Abs. 10). Der in
Merkmal 2.2.2 vorgesehene radiale Abstand der beiden Rohre im Bereich zwi-
schen 10 und 30 mm reiche aus, um die Abstrahlungswarme so weit zu reduzie-
ren, dass die einzuhaltenden Abstande zu brennbaren Materialien nicht gréRer
seien als nach den bisherigen Vorschriften (Abs. 11).

bb) Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass sich aus den
Merkmalen 1 und 2.1 lediglich Anforderungen an die Eignung der geschitzten
Leitung fur die genannten Einsatzzwecke ergeben, nicht aber die Vorgabe, dass

die Leitung fur diesen Zweck verwendet werden muss.
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(1)  Funktions- und Zweckangaben definieren den durch das Patent ge-
schitzten Gegenstand regelmaRig lediglich dahin, dass er geeignet sein muss,
fur die im Patentanspruch genannte Funktion und den dort genannten Zweck
verwendet zu werden (BGH, Urteil vom 3. November 2020 - X ZR 85/19, GRUR
2021, 462 Rn. 49 - Fensterfligel; Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 50/16, GRUR
2018, 1128 Rn. 12 - Gurtstraffer).

(2) Im Streitfall ist den Merkmalen 1 und 2.1 danach zu entnehmen,
dass die Verbindungsleitung so ausgestaltet sein muss, dass mit ihr der Abgas-
stutzen einer Einzelfeuerstatte mit dem Anschlussstutzen oder der Aufnahmedft-
nung eines Schornsteins verbunden werden kann, und zwar durch direktes Auf-

stecken auf diese beiden Teile.

Diese Anforderung setzt nicht zwingend voraus, dass alle fir das Aufste-
cken erforderlichen Teile einstlickig an der Verbindungsleitung ausgebildet oder
fest mit dieser verbunden sind. Die Beschreibung sieht vielmehr vor, dass die
Leitung aus mehreren Teilabschnitten bestehen kann, zu denen auch Eckstlicke,
Bdgen oder T-Stlicke gehoéren kénnen (Abs. 23 f.). Die Patentanspriiche 7 und 8
sehen einen Schutz fir solche Ausgestaltungen ausdricklich vor.

Die in der Beschreibung als besonders vorteilhaft geschilderte Ausgestal-
tung, dass das Ende jedes Teilstlicks so ausgebildet ist, dass es direkt auf oder
in ein anderes Teilstlick oder den Abgasstutzen des Warmeerzeugers gesteckt
werden kann (Abs. 24), hat hingegen weder in Patentanspruch 1 noch in den Pa-
tentansprichen 7 und 8 Niederschlag gefunden. Anspruch 8 sieht lediglich vor,
dass ein Teilstlick in das andere, nicht aber, dass es auch direkt auf oder in den
Abgasstutzen gesteckt werden kann. Damit bleibt die Mdglichkeit offen, erst am
Ende der Leitung ein Teilstick anzubringen, das auf oder in den Abgasstutzen
gesteckt werden kann.

(3) Ob eine Leitung die danach erforderliche Eignung aufweist, hangt,
wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, nicht nur von den Anforderun-

gen ab, die Patentanspruch 1 an die Beschaffenheit der Verbindungsleitung
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selbst stellt, sondern auch von der im Patentanspruch definierten Beschaffenheit
der Bauteile, mit denen sie verbunden wird. Je geringer die Anforderungen sind,
die an diese Bauteile gestellt werden, umso geringer sind konsequenterweise die

Anforderungen an die Ausgestaltung der Verbindungsleitung.

Hieraus hat das Patentgericht zu Recht den Schluss gezogen, dass den
Merkmalen 1 und 2.1 keine naheren Anforderungen an die raumlich-kérperliche
Ausgestaltung der beiden Enden der Verbindungsleitung zu entnehmen sind,
weil Patentanspruch 1 nicht vorgibt, wie der Abgasstutzen einer Einzelfeuerstatte
und der Anschlussstutzen oder die Aufnahmedffnung eines Schornsteins be-

schaffen sein missen.

Dass im Stand der Technik bestimmte Ausgestaltungen Ublich und zumin-
dest zum Teil durch Normen vorgegeben waren, fuhrt entgegen der Auffassung
der Berufung nicht zu einer abweichenden Beurteilung, weil Patentanspruch 1
auf solche Ausgestaltungen oder Normen nicht Bezug nimmt. Selbst aus einer
Bezugnahme auf Ubliche oder handelsiibliche Produkte ergaben sich insoweit
keine relevanten Beschrankungen, weil das Streitpatent nicht ndher ausfuhrt, wie
der Kreis solcher Produkte zu bestimmen ist.

d) Hinsichtlich des Isoliermaterials zwischen den beiden Rohren ent-

halt Merkmal 3 nur rudimentare Vorgaben.

aa) Nach der Beschreibung soll das Isoliermaterial nicht brennbar im
Sinne der Feuerwiderstandsklasse Al der Norm DIN 4102 sein. Dafur kamen
Steinwolle, Glaswolle oder mineralische Vliese, Matten oder Ringe in Betracht
(Abs. 38-41, Abs. 50).

Diese speziellen Anforderungen haben in Patentanspruch 1 keinen Nie-
derschlag gefunden. Nur die Anspriiche 21 bis 24 legen néahere Details hierzu

fest.
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bb) Der Vorgabe, dass es sich um Isoliermaterial handeln muss, und
den hierauf bezogenen Ausfuihrungen in der Beschreibung ist allerdings zu ent-
nehmen, dass es sich um ein eigens zu diesem Zweck angebrachtes Material
handeln muss. Nicht ausreichend ist damit eine Isolierwirkung, die allein durch
die zwischen den beiden Rohren befindliche Luft verursacht wird.

Dies ergibt sich insbesondere aus den Ausfuhrungen, wonach schon
durch ein doppelwandiges Rohrsystem eine Reduzierung der Abstrahlung er-
reicht werde, die Abstrahlungswarme durch Verwendung von Dammstoffen aber
nochmals deutlich reduziert werden kdonne (Abs. 38).

e) Eine Zierbeschichtung im Sinne von Merkmal 4 ist eine zusatzlich
auf das Rohr aufgebrachte Schicht, mit der dem Rohr ein anderes Aussehen ver-

liehen werden kann.

aa) Entgegen der Auffassung der Berufung kommt diesem Merkmal

technische Wirkung zu.

Merkmal 4 betrifft nicht die asthetische Ausgestaltung der Zierschicht und
damit nicht eine &sthetische Formschdpfung im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 2 PatG,
sondern eine technische MalRnahme, die eine solche Ausgestaltung erméglicht,
namlich die Aufbringung einer zusatzlichen Schicht auf die AufRenflachen des
AulRenrohrs, die die Moglichkeit eroffnet, dem Rohr ein Erscheinungsbild zu ge-

ben, das von demjenigen eines nicht beschichteten Rohrs abweicht.

bb)  Hinsichtlich des eingesetzten Materials gibt Merkmal 4 lediglich vor,

dass die Beschichtung hitzebestandig sein muss.

Nach der Beschreibung kann die Zierbeschichtung eine Lack-, Ofensilber-
oder Bronzeschicht sein oder in einer Pulverbeschichtung bestehen (Abs. 20).
Patentanspruch 1 enthalt keine diesbeziiglichen Vorgaben. Solche finden sich

nur in Anspruch 3.
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[I. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand des Streitpatents werde durch den im Produktkatalog
DURATECH des Anbieters Simpson Dura-Vent (Stand: Oktober 2005, D1-1) offen-
barten Stand der Technik vorweggenommen. D1-1 zeige mit dem dort beschrie-
benen Kaminrohr (Duratech Chimney), das beispielsweise aus Gerad- (Chimney
Pipe) und Winkelrohren (Elbows) bestehe, Bauteile fur eine Verbindungsleitung
im Sinne von Merkmal 1, die auch fur eine nach auf3en hin rauchdichte Verbin-
dung einer Einzelfeuerstatte mit einem Schornstein geeignet seien. Das in D1-1
gezeigte Geradrohr (Figuren S.7) entspreche dem Verbindungsrohr gemaf
Merkmal 2. Ein solches Geradrohr offenbare auch Merkmal 2.1, da das Streitpa-
tent keine konkreten Angaben zu Abmessungen und Geometrie der Stutzen und
der Aufnahmedffnung enthalte. Die den Innenaufbau einer DURATECH Chimney
Pipe darstellende Figur (S. 2) offenbare die Merkmalsgruppe 2.2 und Merkmal 3.
Nach derin D1-1 gezeigten Tabelle (S. 7) betrage der Unterschied zwischen dem
AulRendurchmesser B und dem Innendurchmesser A bei allen Ausfihrungen zwi-
schen 24 und 25 mm. Schlief3lich werde auch Merkmal 4 offenbart. Die bauglei-
che Alternative DURATECH Chimney Pipe weise in der als Variante B bezeichne-
ten Ausfihrung ein mit schwarzem Lack gestrichenes galvanisiertes Aul3enblech
auf (Galvalume Painted Black, S. 7). Da die DuraTech Chimney Pipe fur Abgas-
temperaturen von bis zu 2100 °F (1149 °C) gepruft und geeignet sei, misse der
schwarze Anstrich eine hitzebesténdige Zierbeschichtung im Sinne von Merk-

mal 4 sein.

V. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren

stand.
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1. Der Umstand, dass die Beklagte der Nichtigkeitsklage in erster In-
stanz nicht widersprochen hat, hat nicht zur Folge, dass die Entscheidung des
Patentgerichts einer inhaltlichen Uberpriifung durch das Berufungsgericht entzo-

gen ware.

Hat sich der Nichtigkeitsbeklagte nicht innerhalb der nach § 82 Abs. 1
PatG zu setzenden Frist von einem Monat zur Klage erklart, kann das Patentge-
richt von der in 8 82 Abs. 2 PatG vorgesehenen Mdglichkeit Gebrauch machen,
der Klage ohne mindliche Verhandlung auf der Grundlage der Behauptungen
des Klagers stattzugeben. Die Entscheidung nach 8 82 Abs. 2 PatG erfordert
eine sachliche Uberpriifung des Klagevorbringens. Lediglich die Tatsachenbe-
hauptungen des Klagers sind als zutreffend zu unterstellen. Die rechtliche Pri-
fung auf Grundlage dieser Behauptungen hat demgegeniber in gleicher Weise

zu erfolgen wie in einem streitigen Verfahren.

Zu dieser Prufung gehdort auch die Beurteilung der Frage, ob eine Entge-
genhaltung oder eine aufgrund des Klagevortrags als wahr zu unterstellende Vor-
benutzung den Gegenstand des angegriffenen Patents offenbart oder nahelegt.
Diese Beurteilung unterliegt der Uberpriifung in der Berufungsinstanz.

2. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der

Gegenstand von Patentanspruch 1 durch D1-1 vollsténdig offenbart ist.

a) D1-1 offenbart ein fur alle Brennstoffe geeignetes Abgassystem (All
Fuel Chimney System), das aus einer Abgasanlage (Chimney) besteht, die je
nach Bedarf und baulichen Gegebenheiten mit unterschiedlichen Komponenten,

beispielsweise einem Rauchrohr (Stovepipe), installiert werden kann bzw. muss.

Typische Installationen zeigen die nachfolgend wiedergegebenen Figuren
auf Seite 6 der D1-1.



-14 -




55

56

57

58

59

60

=15 -

aa) Inden drei Figuren der oberen und in den beiden aul3eren Figuren
der unteren Reihe wird die Feuerstétte (jeweils ohne Bezugszeichen) Uber ein
Rauchrohr (1) (Stovepipe) mit dem Schornsteinrohr (4) (Chimney Pipe) verbun-
den. Je nach den baulichen Gegebenheiten sind zusatzlich ein Deckenan-
schlusskasten (2), ein Dachraumdammschutz (5), Winkelsticke (9), T-Stiicke
(11), eine Wanddurchfihrung (3) oder eine Abschlussmanschette (18) ange-
bracht.

Als mit der Abgasanlage kombinierbare Rauchrohre werden ein doppel-
wandiges Rohr (DVL Stovepipe) und ein einwandiges Rohr (DURABLACK Stove-
pipe) angeboten (S. 4). Das doppelwandige Rauchrohr wird als luftisoliert be-
zeichnet. Es ermdgliche, die Abstande zu reduzieren, die zu brennbaren Materi-
alien einzuhalten seien, und verbessere die Ofenleistung, weil sich damit hohe
Abgastemperaturen aufrechterhalten lie3en, die fur einen starken, gleichmaRi-
gen Zug sorgten (S. 4).

bb) Eine Installation ohne Rauchrohr ist in der mittleren Figur der unte-
ren Reihe dargestellt. Dort ist ein offener Kamin direkt mit einem Schornsteinrohr
(4) verbunden.

b) Damit sind die Merkmale 1, 2 und 2.1 offenbart.

aa) Wie die Berufung im Ansatz zu Recht geltend macht, wird das als
Chimney Pipe bezeichnete Rohr (4) in D1-1 allerdings nicht als Verbindungslei-
tung im Sinne dieser Merkmale eingesetzt. Diese Funktion hat vielmehr das als

Stovepipe bezeichnete Rohr (1).

Bei der mittleren Figur in der unteren Reihe ist das Rohr (4) zwar auf der
einen Seite ohne Zwischenschaltung eines anderen Rohres mit der Feuerstatte
verbunden. Es fehlt aber die Verbindung mit einem Schornstein auf der anderen

Seite, denn das Rohr (4) fungiert selbst als Schornsteinrohr.
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bb) Zu Recht hat das Patentgericht jedoch angenommen, dass dieser
Umstand der Offenbarung der Merkmale 1, 2 und 2.1 durch das in D1-1 als
Chimney Pipe bezeichnete Rohr (4) nicht entgegensteht, weil auch dieses Rohr
nach seiner raumlich-kdrperlichen Beschaffenheit zum Anschluss an den Abgas-
stutzen einer Einzelfeuerstatte und an einen Anschlussstutzen oder eine Aufnah-

medoffnung eines Schornsteins geeignet ist.

Hinsichtlich des Anschlusses an einen Schornstein ergibt sich diese Eig-
nung schon daraus, dass das Rohr (4) aus mehreren miteinander verbindbaren
Teilen bestehen kann. Damit ist es objektiv mdglich, ein oder mehrere solcher
Rohre als Schornsteinrohr einzusetzen und daran ein oder mehrere Rohre der-
selben Bauart als Verbindungsleitung anzuschliel3en. Dass D1-1 diese Eignung
nicht erwéhnt, ist unerheblich. Fir die neuheitsschadliche Offenbarung reicht
aus, dass die Vorrichtung diese Eignung aufgrund ihrer offenbarten raumlich-kor-

perlichen Ausgestaltung aufweist.

Hinsichtlich des Anschlusses an eine Einzelfeuerstatte ergibt sich die Eig-
nung aus der mittleren Figur in der unteren Reihe der oben wiedergegebenen
Abbildung. Dass es sich bei der dort gezeigten Feuerstatte um einen Kamin han-
delt, ist unerheblich, weil Patentanspruch 1 keine besonderen Anforderungen an

die Art der Einzelfeuerstatte vorsieht.

cc) Dass die in D1-1 offenbarten Rohre moglicherweise nicht den in
Deutschland geltenden technischen Normen entsprechen, fuhrt entgegen der

Auffassung der Berufung nicht zu einer anderen Beurteilung.

Zwar verweist die Beschreibung des Streitpatents an verschiedenen Stel-
len auf die fur Abgasanlagen und deren Bauteile geltenden Normen
DIN EN 1856-1 und 1856-2 (Abs. 5, 7). Patentanspruch 1 enthalt indessen keine
vergleichbaren Vorgaben.
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C) Wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, weist das in D1-1 als

Chimney Pipe bezeichnete Rohr (4) ferner die Merkmale 2.2 bis 3 auf.

Das Rohr ist Uber seine gesamte Lange doppelwandig gestaltet und der

Zwischenraum zwischen Innen- und Auf3enrohr ist mit Isoliermaterial gefullt.

Die vom Patentgericht aufgrund der in D1-1 offenbarten Abmessungen ge-
troffenen Feststellungen zum Abstand der beiden Rohre lassen ebenfalls keinen

Fehler erkennen.
d) Schliel3lich ist auch Merkmal 4 offenbart.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefuhrt hat, wird das in D1-1 als
Chimney Pipe bezeichnete Rohr (4) in einer galvanisierten Ausfihrung (Galva-

lume) angeboten, die optional schwarz lackiert (painted black) sein kann (S. 7).

Jedenfalls bei dieser Lackierung handelt es sich um eine zuséatzliche
Schicht, mit der dem Rohr ein abweichendes Aussehen verliehen werden kann.

Damit ist eine Zierbeschichtung im Sinne von Merkmal 4 offenbart.

Wie das Patentgericht ebenfalls zutreffend angenommen hat, ist der An-
gabe, dass das Rohr fur Temperaturen bis 2100 °F geprift und zertifiziert ist
(S. 7), zu entnehmen, dass diese Beschichtung hitzebestandig ist.

3. Hinsichtlich der weiteren Patentanspriiche ergibt sich keine abwei-

chende Beurteilung.

a) Die nach Patentanspruch 2 erforderliche Eignung zum Anschluss
an einen Kaminofen ist durch das einen Kamin zeigende Ausfiihrungsbeispiel in
D1-1 fur sich gesehen allerdings nicht offenbart. Sie ergibt sich aber aus dem
bereits oben aufgezeigten Umstand, dass die Patentanspriche keine naheren
Anforderungen an die Beschaffenheit eines Anschlussstutzens definieren, und
daraus, dass es grundséatzlich mdglich ist, einen Kaminofen mit einem Anschluss-

stutzen auszuristen, wie er in D1-1 fur einen Kamin dargestellt ist.
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b) Hinsichtlich der weiteren Patentanspriiche zeigt die Berufung keine
Gesichtspunkte auf, die die Beurteilung durch das Patentgericht in Frage stellen

kdnnten.

V. Die Kostenentscheidung folgt aus 8§ 121 Abs. 2 PatG und 8§ 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Deichful Kober-Dehm

Rensen Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 02.12.2020 - 4 Ni 11/20 -



