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betreffend das europaische Patent 1 081 284
(DE 699 37 884)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 2. April 2019 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Schramm, der Richterin Dipl.-Chem. Dr. Minzberg, des Richters
Hermann, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Jager und der Richterin Dipl.-Chem. Dr.

Wagner fur Recht erkannt:

l. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

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

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 31. August 1999 beim
Europaischen Patentamt angemeldeten und mit der Wirkung fur die
Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents EP 1 081 284, dessen Erteilung am
2. Januar 2008 veroffentlicht worden ist und vom Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer DE 699 37 884 gefiihrt wird.

Das nach dem Einspruchsverfahren und anschlieRendem Beschwerdeverfahren in
vollem Umfang aufrechterhaltene Patent betrifft ein ,Produit en papier absorbant
comprenant au moins trois plis et son procédé de fabrication* (,Saugfahiges,

mindestens dreilagiges Papierprodukt und Verfahren zu seiner Herstellung®) und



umfasst 18 Patentanspriche. Die geltenden Patentanspriiche 1 bis 4, 6, 7 und 9
lauten in der franzésischen Fassung wie folgt:

1. Produit en papier absarbant d'un grammage d'envi-
ron 36 & environ 105 gimé compranant au moins trois
plis, deux plis externes, inférisur et supérieur, gau-
frés, comportant chacun des motifs en relief consis-
lant au moins en parie en des protubérances dis-
cretes, el un pli central, les sufaces distales d'au
miains une partie des prolubérances de chacun des-
dits plis extarnes étant toumées vers be pli cantral,
et au moins 'un des plis externes ayant une densité
de molifs supérieurs & 30 protubsérancesicm?, le pli
extemne inférigur gaufre (2) présentant un premier
{5) el un second {T) motif, le second motif ayant une
hauleur inférieure & celle du premier motif, caracté-
risé an ce que le pli central (4) el le pli externe su-
perieur gaulrd (3) sonl associés dans un mode dit
“emboitd” audit pli externe inférieur gaufré (2), au
niveau d'su moins une partie des sommets du pre-
mier molf (8) dudit pli exteme inférieur gauiré (2],

2. Produit selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les trois plis sont lids par adhésif (11) au niveau
du premier motif {5).

3. Produit selon I'une des revendications 1 & 2, carac-
térisé en ce gue chacun des plis externas gaufrés
{2, 3} aune densité totabe de molifs (5, 7, 9} infériaure
4 150 de préférence a 90 protubérancesicme.

4. Produit selon 'une gquelcongue des revendicalions
143, caractérisé en oe que ies densités des molifs
(5, 7, 9) des plis externes gaufrés sont différentes.

6. Produit selan f'ure des revendications 1 4 5§, carac-
térisé an ce que le grammage du pli central {4} st
différent du grammage d'au moms un das phs exter-
nes gaufrés (2. 3).

7. Produit selon I'une quelcongue des revendications
1aE, caractérisé en ce que |z compesition fibreuse
etfou chimigue du phcentral (4) est différente de celle
d'au mains un des plis externes gaufrés (2, 3).

9. Produit selon I'une gquelcongque des revendications
1 4 8, caractérisé en ce qu'au moins 'un das plis
exlarnes gaufrés (2, 3) comprend un adoucissant.



Die deutsche Fassung der Patentanspriiche 1 bis 4, 6, 7 und 9 hat folgenden
Wortlaut:

1. Erzeugnis aus saugfihigem Papler mil giner Gram-
matur von etwa 36 bis etwa 105 g/m?, das wenig-
stens drei Lagen aufweist, ndmlich zwei dulera, un-
tere und obere gepragle Lagen, die jawsils reliefar-
tige Mative aufweisen, welche wenigstens tailweise
aus ginzelnenVorspringen gebildet sind, sowie eine
Mittelage. wobel die distalen Oberflachen wenig-

slens eines Teils der Vorspriinge jeder der dularen
Lagen zu der Mitlellage hin gerichtet sind und wobei
wenigstens eine der auleran Lagen eine Motivdich-
e aufwaist, die grier ist als 30 Vorspriingefem?,
wobei die untere gepragte aultere Lage (2) sine er-
stes Motiv {5) und ein zweites Motiv (7) aufweist,
wobei das zweite Motiv eine Héhe autweist, die ge-
ringer als die des ersten Motivs ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Millellage {4) und die obera
gepragle duliere Lage (3} in ginem so genannten
“Yarschachtelungs®-Modus mil der unteren geprag-
ten duBeren Lage (2) im Bereich wenigstens aines
Teils der Schaitel des ersten Motivs (5) der unteren
gepragten Sulleren Lage {2} verbunden sind

2. Erzeugnis nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
reichnet, dass die drei Lagen durch ein Klebemillel
{11) im Bereich des ersten Motiva (5) verbunden
sing.

3. Erzeugnis nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jede der gepragten duberen
Lagen {2, 3) sine Gesamidichle dar Molive (5,7, 9)
von weniger als 150, vorzugsweise wenigar als 50
Varspringelem? aufweist.

4, Erzeugnis nach einem der Anspriche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichten der Mo-
tiva (8, 7, 9) der gepragten avleren Lagen unier-
schiedlich sind.



6. Erzeugnis nach einem der Anspriche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Grammalur der
Mittellage (4} van der Grammatur wenigsiens einer
der gepraglen dulleren Lagen (2, 3) verschieden ist.

7. Erzeugnis nach einem der Ansprilche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Faserzusam-
mensetzung und/oder die chemische Zusammean-
satzung der Mittellage {4) von derjenigen wenig-
slens einer der geprigten Sulleren Lagen (2, 3) ver-
schieden ist.

8. Erzeugnis nach einem der Anspriche 1 bis 8, da-
durch gekannzeichnet, dass wenigstens eine der

gapragten uteren Lagen (2, 3) ein weichmachen-
des Mittel aufweisl.

Die Klagerin greift das Patent im Umfang seiner Patentanspriche 1 bis 4 und

seines Patentanspruchs 6, soweit dieser auf einen der Patentanspriche 1 bis 4

zurickbezogen ist, und seines Patentanspruchs 7, soweit dieser auf einen der

Patentanspriiche 1 bis 4 und 6 zurtickbezogen ist, und seines Patentanspruchs 9,

soweit dieser auf einen der Patentanspriche 1 bis 4, 6 und 7 zurickbezogen ist,

an. Als Nichtigkeitsgriinde fiihrt sie fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische

Tatigkeit an. Zur Stitze ihres Vorbringens verweist sie u.a. auf die Dokumente:

NK1 :
NK2 :
NK3:
NK4 :
NKS5 :
NKG6 :
NK 7:
NKS8 :
NK9 :

NK10 :
NK11:
NK12 :

EP 1 081 284 B1 (Streitpatent)
DE 699 37 884 T2 (deutsche Ubersetzung der NK1)
US 6 551 691 B1

US 3 414 459

EP 0570578 B1

EP 0564 319 B1

US 3867 225

US 5846 636 A

US 5840404 A

WO 97/44529 Al

US 4 320 162

DE 694 14575T2



NK13: DE 26 19 188 Al

NK14 : WO 96/18771 Al

NK15 : WO 99/45205 Al

NK16 : DE 699 31 631 T2 (deutsches Familienmitglied der NK15)
NK19 : WO 99/41064 Al

NK20 : EP 0370972 B1

NK21 : Auszige aus dem ,P.C.M.C. Combination Embosser

1004283, Instruction Manual* der Paper Converting Machine
Co. Ltd., Plymouth, England, 9-1, 0916106e.gxd, Seiten 6 bis
8, undatiert

Im Hinblick auf die Auslegung von Patentanspruch 1 meint die Klagerin, dass
unter dem Begriff ,Verschachtelungs-Modus* sowohl eine Verbindung der
Papierlagen zu verstehen sei, bei der sich die Vorspringe einer Papierlage
zwischen die Vorspriinge der gegeniberliegenden Papierlage exakt einnisteten,
als auch eine Verbindung der Lagen, bei der ein Vorsprung der ersten Lage bei
der Vereinigung mit einer gegenuberliegenden zweiten Lage nicht zwischen zwei
gegeniberliegenden Vorspringen eingreife, sondern einen dieser Vorspriinge der
gegenuberliegenden zweiten Lage teilweise oder auch ganzlich zerdriicke. Das
Merkmal ,Mittellage” lasse es offen, ob eine gepréagte oder eine nicht gepragte
Mittellage vorliege, sodass grundsatzlich auch Mittellagen mit Vorspriingen
darunter zu verstehen seien. Im Ubrigen fordere das Merkmal ,gepragte Lage®
nicht, dass die aul3eren Lagen vor der Herstellung des Papierprodukts gepragt
sein mussten. Es sei vielmehr ausreichend, wenn die Lagen erst bei deren

Vereinigung gepragt wirden.

Die Neuheit des Erzeugnisses aus saugfahigem Papier gemaR Patentanspruch 1
sieht die Klagerin gegenuber jeder der Druckschriften NK9, NK10 und NK15/NK16
als nicht gegeben an. NK9 offenbare ein dreilagiges absorptives Papierprodukt mit
einer Grammatur von 30 bis 120 g/m? dessen &uRere gepragten Lagen
verschachtelt seien. Die distalen Oberflachen der Vorspringe der gepragten

Lagen seien zur Mittellage hin gerichtet, wobei die Vorspriinge der unteren Lage



unterschiedlich hoch seien. In NK9 sei auch im Zusammenhang mit der einleitend
gewurdigten NK7 die patentgemal3e Motivdichte offenbart. NK10 beschreibe ein
dreilagiges Papiererzeugnis aus saugfahigen Papier mit einer Grammatur von
etwa 63 mg/m®. Die &uReren Lagen wiesen unterschiedlich hohe Motive auf. Die
Pragung, die gleichzeitig auch die Verschachtelung darstelle, finde im Bereich der
hoheren Vorspringe der unteren Lage statt. In NK15/NK16 sei ein dreilagiges,
Stich-Stich-verbundenes Erzeugnis aus saugfahigem Papier mit einer Grammatur
von 36 bis 105 g/m? genannt. Das Erzeugnis weise zwei dufRere gepragte Lagen
mit reliefartigen Motiven einer Dichte von mehr als 30 Vorspriinge/m? auf, wobei
die Motivvorspringe der unteren Lage unterschiedlich hoch seien. Zudem
offenbare NK15/NK16 auch eine Verschachtelung der Lagen, da verschachtelte
Vergleichsprodukte von gleicher Beschaffenheit wie die Stich-Stich-Produkte in
dem Dokument genannt seien.

Das Vorliegen einer erfinderischen Téatigkeit bestreitet die Klagerin gegentber der
Kombination der Druckschrift NK9 und einer der Schriften NK4, NK7, NK8 oder
NK11 unter Berlicksichtigung des allgemeinen Fachwissens. Ausgehend von NK9,
die ein dreilagiges absorptives Papierprodukt betreffe, beruhe das Merkmal, nach
dem eine der &uReren Lagen eine Motivdichte von groRer als 30 Vorspriinge/cm?
aufweise, nicht auf erfinderischen Uberlegungen. Bereits in NK4 werde fiir eine
verbesserte Weichheit des Papiers eine hohe Motivdichte von 31 bis 62
Vorspriingen/cm? bezogen auf eine ,Stich-Stich“-Verbindung vorgeschlagen.
Zudem werde in NK9 ausdrucklich auf eine Kombination der Vorteile von NK7 und
NK11 hingewiesen. Eine hohe Motivdichte sei mit der Verschachtelungstechnik
der NK9 auch vereinbar gewesen, da bereits aus NK7 und NK8 Erzeugnisse mit
Lagen mit bis zu 31 bzw. 80 Vorspriinge/lcm? bekannt gewesen seien, die auf
einer sehr ahnlichen Verschachtelungskonfiguration basierten. Somit habe der
Fachmann fir eine héhere Weichheit und ein besseres Handgefuhl bedarfsweise
Motivdichten von mehr als 30 Vorspriinge/cm? fir das Papierprodukt in Betracht
gezogen. Daruber hinaus sei aus NK11 ein dreilagiges Papier mit hoher Weichheit
und Dicke bekannt, das eine mittlere nicht gepragte Lage aufweise. Die
Vorspriinge der aulR3eren Lagen seien zur Mittellage hin gerichtet, sodass sich ein

gro3es Leervolumen zwischen den &ufRReren Lagen im Bereich zwischen den



Verbindungsstellen der groReren Vorspringe ergebe. Dass ein grol3es
Leervolumen zwischen den &ufRReren Lagen mit einer erhdhten Absorption

gekoppelt sei, gehe aus NK9 hervor.

Gleichfalls lege die Zusammenschau der Dokumente NK11 und NK7 bzw. NK8
das patentgemdlRe Papiererzeugnis nahe. NK11 gebe ein dreilagiges
Papierprodukt mit zwei auf3eren gepragten Lagen und einer Mittellage an, wobei
die aulleren Lagen jeweils zwei reliefartige Motive mit unterschiedlichen Hoéhen
aufwiesen, die aus Vorspriingen gebildet wirden. Die distalen Oberflachen der
jeweils zur Mittellage hin gerichteten Vorspriinge seien durch eine ,Stich-Stich“-
Verbindung miteinander verbunden. Dieses Produkt zeichne sich aufgrund der
weiten Beabstandung der hoheren Vorspringe durch eine hohe Weichheit aus, da
die Papierlagen im Bereich zwischen den hoheren Vorspringen leichter
zusammengedrickt werden kdonnten. Der Fachmann habe jedoch auch gewusst,
dass Stich-Stich-Papierprodukte gegentber Verschachtelungsprodukten eine
geringere Festigkeit  aufwiesen. In NK11  werde im Ubrigen
beschreibungseinleitend auf die aus NK7 bekannten verschachtelten
Papierprodukte hingewiesen, die eine Grammatur von 81 g/m? aufweisen. Aus
NK7 gehe auch die vom Streitpatent geforderte Motivdichte von mehr als 30
Vorspriingen/cm? hervor. Eine solche hohe Motivdichte stelle somit fiir den
Fachmann keine Hirde dar, wie auch NK8 belege. Zudem habe fir den
Fachmann eine Veranlassung bestanden, bei dem aus NK11 bekannten
Papierprodukt ebenfalls eine Verbindung durch Verschachtelung der &uf3eren

Lagen vorzusehen.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 081 284 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Patentanspriche 1 bis 4
und seines Patentanspruchs 6, soweit dieser auf einen der
Patentanspriiche 1 bis 4 zurlickbezogen ist, und seines Patentanspruchs
7, soweit dieser auf einen der Patentanspriche 1 bis 4 und 6



zurickbezogen ist, und seines Patentanspruchs 9, soweit dieser auf
einen der Patentanspriche 1 bis 4, 6 und 7 zuriickbezogen ist, fur nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe
abzuweisen, dass das Streitpatent im angegriffenen Umfang die Fassung
eines der Hilfsantrage | bis Il gemald Schriftsatz vom 16. November
2018 erhalt.

Sie fuhrt zu den Angriffen der Klagerin im Wesentlichen aus, dass das
angegriffene Papierprodukt weder neuheitsschadlich vorweggenommen noch
durch den Stand der Technik nahegelegt sei.

In der NK15/NK16 werde keine Anordnung der Lagen im Verschachtelungs- bzw.
Nested-Modus im Papierprodukt offenbart. Die NK9 beschreibe weder eine
Motivdichte von groRer als 30 Vorspriilnge/cm? der &uReren Lagen noch eine
Mittellage. Das in NK10 angegebene Papier weise weder aul3ere Lagen mit einer
Motivdichte von gréRer als 30 Vorsprilngen/cm? und eine Mittellage auf, noch

seien diese Lagen im Verschachtelungsmodus miteinander verbunden.

Das Streitpatent beruhe auch auf einer erfinderischen Tatigkeit gegentber der
NK9 in Kombination mit NK4, NK7 oder NK11. Es habe fur den Fachmann kein
Anlass bestanden, die NK4 mit NK9 zu kombinieren, da die Papierprodukte dieser
Schriften auf unterschiedlichen Verbindungstechniken basierten, namlich
einerseits auf der Verschachtelungsverbindung und andererseits auf der Stich-
Stich-Technik. Auch die Zusammenschau der NK9 mit der NK7 fihre nicht zum
patentgeméaflRen Papierprodukt. Denn in NK9 werde die NK7 als nachteilig
beschrieben und NK9 habe zum Ziel, sich von der Technik gemaR NK7

abzugrenzen. Zudem sei fur den Fachmann nicht ersichtlich, wie ausgehend von
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NK9 eine Erhdhung der Motivdichte bei Anwendung der
Verschachtelungsverbindung erreicht werden konne. Erst die erfindungsgemalile
Verschachtelung, die teilweises Zerdricken der Vorspringe erlaube, habe dies
bewirkt. Eine derartige Technik finde aber in NK9 keine Erwéhnung und sei auch
technisch nicht anwendbar, da beim Verfahren der NK9 die notwendige
Verformung der doppellagigen Materialbahn keine héhere Motivdichte zuliel3e.
Auch die Verwendung einer Mittellage werde dem Fachmann ausgehend von NK9
nicht nahegelegt. Um die Innenschicht der duf3eren Lage durch eine Mittellage zu
ersetzen, hatte der Fachmann ein vollig anderes strukturelles Konzept und eine

andere Verbindungstechnik wahlen missen.

Die NK11 besage, dass eine hohere Weichheit erhalten werde, wenn die
Vorspringe zur Mittellage beabstandet seien. Ausgehend von NK9 hatte der
Fachmann somit die gesamte Struktur andern mussen, um zum patentgemai3en
Papiererzeugnis zu gelangen. Insbesondere héatte er die Doppellage aufgeben und
eine hohere Motivdichte vorsehen miissen. Solche selektive Anderungen wiirden

aber durch die Kombination von NK9 und NK11 nicht nahegelegt.

Auch habe fur den Fachmann ausgehend von NK11 kein Anlass bestanden, die
dort zur Herstellung des Papiers angewandte Stich-Stich Technik durch eine
Verschachtelungstechnik zu ersetzen bzw. beide Techniken miteinander zu
kombinieren. Zum Prioritatszeitpunkt sei eine kombinierte Technik nicht
realisierbar gewesen. Es hatte im Ubrigen noch eine Vielzahl anderer
Modifikationen bedurft, wie die Erhdéhung der Musterdichte bei gleichzeitiger
Abweichung von  klassischen  Verschachtelungsverbindungen  hin  zu
Verbindungen, bei denen zugleich noch die Vorspriinge zerdriickt wirden.

Nachdem sich das Papiererzeugnis gemall Patentanspruch 1 als neu und
erfinderisch erweise, seien auch die weiteren Angriffe auf die nachgeordneten
Patentansprtche 2 bis 4, 6, 7 und 9 unbegriindet.
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Entscheidungsgriinde

Die auf mangelnde Patentfahigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138
Abs. 1 a) EPU) gestiitzte Klage ist zulassig, in der Sache bleibt die Klage jedoch

erfolglos.

l.

1. Das Streitpatent betrifft ein saugfahiges, mindestens dreilagiges
Papierprodukt fir den sanitéaren oder hauslichen Gebrauch, das insbesondere aus
Zellulosewatte besteht (vgl. NK2, S. 2 [0001]).

Einleitend berichtet das Streitpatent, dass solche Produkte vor allem aus einer
oder mehreren aufeinander gelegten Lagen oder Blattern bestiinden, wobei die
Lagen durch Zusammenbringung miteinander verbunden wirden. Bei einem
bekannten saugfahigen Papier, welches aus wenigstens drei Lagen mit einer
Grammatur von jeweils etwa 17 g/m? bestehe, sei eine ungepragte Mittelschicht
zwischen die zwei &aulleren gepragten Lagen eingeflgt. Die aul3eren Lagen
wiesen eine geringe Motivdichte von ca. 11 Vorspringen auf, wobei die distalen
Oberflachen der Vorspringe zur Mittellage ausgerichtet seien. Die drei Lagen
wirden mittels einer Stich-Stich-Verbindung im Bereich der zur Mittellage
hingewandten distalen Oberflachen der Vorspringe durch Pressdruck miteinander
verbunden. Derartige Stich-Stich-verbundene Papierprodukte zeichneten sich
durch eine hohe Widerstandsfahigkeit und Saugfahigkeit aus (vgl. NK2 S. 2 [0002]
bis [0010]).

Das Streitpatent fihrt des Weiteren aus, dass andere dreilagige Produkte mit einer
alternativen Verbindungstechnik miteinander verbunden wuirden, die als
.verschachtelung (,nesting“) bezeichnet werde. Dabei wirden die zwei

Ubereinander gelegten Lagen wund die dritte Lage mittels eines
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Vereinigungszylinders (,marrying roll“) so verbunden, dass die distalen Flachen
der Vorspringe der zwei Ubereinander gelegten Lagen gegeniber den Flachen
angeordnet wirden, die zwischen zwei Vorspringen auf der Ebene der dritten
Lage angeordnet seien (vgl. NK2 S. 2 [0011] und [0012]). Derartig verschachtelte
Papierprodukte zeichneten sich durch eine gute Griffigkeit aus, jedoch mangele es
ihnen an der gewtinschten Zartheit (vgl. NK2 S. 3 [0016]).

Die allgemeine Definition der ,Verschachtelung® wird eingangs im Streitpatent
noch dahingehend erweitert, dass die Verbindungsebenen zwischen den distalen
Flachen der Vorspringe der ersten gepragten Lage und der zweiten Lage auf
derselben Ebene wie die Ebene der zweiten Lage liegen, wobei die relative
Positionierung zur distalen Flache im Verhéltnis zu den Vorspriingen der zweiten
Lage unberiicksichtigt bleibt. Folglich kénnten sich diese zwischen zwei
Vorspringen der zweiten Lage befinden oder aber auch teilweise oder ganzlich
einen dieser Vorspriinge Uberdecken, der dann zerdrtickt werden wirde (vgl. NK2,
S. 2/3[0013)).

2. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, ein
dreilagiges Papierprodukt zur Verfigung zu stellen, das sowohl stark und zart ist
und eine gute Griffigkeit aufweist, sowie widerstandsfahig gegen Zerdricken ist
(vgl. NK2 S. 4 [0027]).

3. Gelost wird die patentgemale Aufgabe u.a. durch ein Papierprodukt gemaf

Patentanspruch 1 mit folgenden Merkmalen:

1.1 Erzeugnis aus saugfahigem Papier mit einer Grammatur von etwa 36 bis
etwa 105 g/m?,

1.2 das wenigstens drei Lagen aufweist, namlich zwei aulRere, eine untere und
eine obere gepragte Lage, die jeweils reliefartige Motive aufweisen, welche
wenigstens teilweise aus einzelnen Vorspriingen gebildet sind, sowie eine

Mittellage, wobei
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1.3 die distalen Oberflachen wenigstens eines Teils der Vorspriinge jeder der
aulReren Lagen zu der Mittellage hin gerichtet sind und wobei

1.4 wenigstens eine der aul3eren Lagen eine Motivdichte aufweist, die groRRer
ist als 30 Vorspriinge/cm?, wobei

1.5 die untere gepragte aullere Lage ein erstes Motiv und ein zweites Motiv
aufweist, wobei das zweite Motiv eine Hohe aufweist, die geringer als die
des ersten Motivs ist, wobei

1.6 die Mittelage und die obere gepragte aulRere Lage in einem so genannten
Lverschachtelungs“-Modus mit der unteren gepréagten aul3eren Lage im
Bereich wenigstens eines Teils der Scheitel des ersten Motivs der unteren

gepragten aulReren Lage verbunden sind.

4. Bei dem vorliegend zustdndigen Fachmann handelt es sich um einen
Hochschulingenieur der Papiertechnik, der tUber eine einschlagige Erfahrung auf

dem Gebiet der Herstellung von mehrlagigen Papiererzeugnissen verfigt.

1. Da die Patentanspriche die mal3gebliche Grundlage des Patentschutzes
bilden, sind diese vor der Beurteilung der Patentfahigkeit auszulegen. Dabei ist
festzustellen, wie weit die offenbarte Erfindung in den Patentansprichen,

vorliegend insbesondere in Patentanspruch 1, Ausdruck gefunden hat.

1.1 Der erteilte Patenanspruch 1 bedarf insbesondere einer Auslegung im

Hinblick auf den im Merkmal 1.6 enthaltenen Begriff ,\Verschachtelungs-Modus*.

Vorliegend entnimmt der Fachmann Merkmal 1.6, dass die Mittellage und die
obere aulRere gepragte Lage mit der unteren &ul3eren gepragte Lage im Bereich
wenigstens eines Teils der Scheitel des ersten Motivs der unteren aul3eren Lage

im ,Verschachtelungs-Modus* verbunden sind. Der Anspruch lehrt ihn zudem,
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dass die untere Lage zwei Motive unterschiedlicher Hohe aufweist, wobei die
distalen Vorspringe des ersten Motivs hdher sind als die des zweiten Motivs.
Erganzende Informationen zu dem Verbindungstyp ,Verschachtelungs“-Modus
lehrt ihn aber weder Anspruch 1 noch einer der weiteren Patentanspriiche. Damit
reicht der Inhalt der Patentanspriche fur eine funktionsorientierte Auslegung des
patentgeméalen Begriffs vorliegend nicht aus. Zur Auslegung ist entsprechend 8§
14 PatG daher auch die Beschreibung des Streitpatents heranzuziehen. Aus der
Beschreibung des Streitpatents erfahrt der Fachmann, dass der Begriff
.verschachtelung“ die Verwirklichung einer Verbindung ist, bei der die Ebene der
distalen Oberflachen der hoéheren Vorspringe der unteren gepréagten Lage
zwischen zwei distale Scheitel des Motivs der oberen gepragten Lage
eingeschoben ist. Hierbei ist ein passgenauer Einschub jedoch nicht erforderlich
(vgl. NK2 S. 4 [0028] i.V.m. [0037] und S. 5 [0043] vorletzt. und letzt. Satz). Somit
versteht der Fachmann unter dem Begriff ,Verschachtelungs-Modus* sowohl einen
exakten wie einen nicht exakten Einschub eines der héheren Vorspriinge der
unteren Lage zwischen zwei Scheitel der oberen Lage. Dem Fachmann ist dabei
evident, dass bei einer nicht exakten Verschachtelung die Vorspringe zerdrtckt
werden, wobei er aber ausschliel3t, dass eine Stich-Stich-Verbindung im Bereich
der niedrigeren Vorspringe vorliegt (vgl. NK2 S. 5 [0049] i.V.m. Fig. 1). Die
niedrigen Vorspringe dienen nach der Lehre des Streitpatents vielmehr dazu,
dem Papierprodukt eine groRere Weichheit und eine hdhere Dichte zu verleihen
(vgl. NK2 S. 4 [0029]).

1.2 Dartber hinaus ist der Sinngehalt des Begriffs ,gepragte Lage* in
Patentanspruch 1 zu ermitteln, da zwischen den Verfahrensbeteiligten strittig ist,
ob hierunter auch eine Lage zu verstehen ist, deren Motive durch ein Durchstrom-

Trocknungsverfahren erzeugt worden sind.

Eine eingehende Betrachtung von Patentanspruch 1 liefert dem Fachmann zu
dieser Fragestellung keine Hinweise. Aus Patentanspruch 12, welcher auf ein
Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses aus saugfahigen Papier nach einem

der Anspriche 1 bis 11 gerichtet ist, erfahrt er jedoch, dass die Motive der
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aulR3eren Lagen durch Pragen mit einem Préagezylinder erzeugt werden. Auch in
der Beschreibung des Streitpatents wird mehrfach betont, dass die Motive der
aulReren Lagen durch Pragung erzeugt werden (vgl. NK2 S. 4 [0031], S. 8 [0086]).
Angaben zur Erzeugung der Motive auf andere Art und Weise, wie bspw. mit Hilfe
eines Durchstréom-Trocknungsverfahrens (,TAD-Verfahren®), bei dem eine feuchte,
Uber eine perforierte Auflage gefiihrte Papierbahn zur Trocknung mit Heil3luft
durchstrémt wird, wobei sich Wélbungen ausbilden (vgl. gutachterlich: Stichwort
.pDurchstromtrocknung"” im Papier-Lexikon, Hrsg.: L. Géttsching und C. Katz, Bd. 1,
Deutscher Betriebswirte-Verlag GmbH, 1999, Seite 333), finden sich im
Streitpatent hingegen nicht. Folglich versteht der Fachmann unter ,gepragten
Lagen“ solche, die ein reliefartiges Motiv aufweisen, welche durch Pragen einer
glatten Lage mit einem Pragezylinder erhalten werden (vgl. gutachterlich:
Stichwort ,Pragen® im Papier-Lexikon, Hrsg.: L. Goéttsching und C. Katz, Bd. 2,
Deutscher Betriebswirte-Verlag GmbH, 1999, Seiten 447 bis 448).

1.3 Einer Auslegung bedarf auch der in Patentanspruch 1 verwendete Begriff
~Mittellage” und zwar inwiefern darunter auch eine gepragte Lage zu verstehen ist,
da der erteilte Anspruch 1 hierzu keine Angaben enthalt.

Der Fachmann wird sich zur Bestimmung des Sinngehalts dieses Merkmals
wiederum der Beschreibung zuwenden. Dabei stof3t er im Zusammenhang mit
dem Herstellungsverfahren auf die Angabe, dass die Mittellage vorzugsweise nicht
gepragt ist (vgl. NK2 S. 6 [0068] i.V.m. Fig. 1). Aus dieser Angabe schliel3t er,

dass die Mittellage sowohl gepragt wie ungepragt sein kann.

2. Das Papiererzeugnis des erteilten Patentanspruchs 1 erweist sich
gegenuber dem Inhalt der Druckschriften NK9, NK10 oder NK15/NK16 (im

Folgenden wird nur das deutsche Familienmitglied NK16 zitiert) als neu.

In der Druckschrift NK9 wird ein dreilagiges Papierprodukt beschrieben, das eine
untere gepragte Lage mit hohen und niedrigen Vorspriingen, eine Mittellage und

eine obere gepragte Lage mit Vorspringen in einer weiteren Hohe aufweist. Die
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Lagen werden im Bereich der distalen, zur Mittellage orientierten
Vorsprungsoberflachen der oberen Lage miteinander verschachtelt (vgl. NK9, Fig.
2 Bezugszeichen 26). Dabei figen sich die Vorspriinge der oberen Lage zwischen
zwei niedrige Vorspringe der unteren Lage ein. Zusatzlich findet eine weitere
Verschachtelung der Lagen im Bereich (24) der niedrigeren Vorspringe der
unteren Lage statt (vgl. NK9, Patentanspruch 1, Sp. 2 Z. 26 bis 51; Sp. 4 Z. 41 bis
Sp. 5 Z. 13, Fig. 2, Bezugszeichen 24, 26). Demzufolge unterscheidet sich das
streitpatentgemalle Papierzeugnis von dem Produkt gemafld NK9 darin, dass eine
Verschachtelung im Bereich der hoheren Vorspringe der unteren gepréagten Lage
stattfindet, welche zumindest teilweise zwischen zwei zur Mittellage

ausgerichteten Vorspriingen der oben Lage eingefligt werden.

Nach Ansicht der Klagerin wirden die Figuren 3, 4, 5 und 6 der NK9 ein
Papierprodukt zeigen, bei dem die Mittellage und die obere aul3ere gepragte Lage
mit der unteren auflleren gepragten Lage im Bereich der Scheitel des ersten
hoheren Motivs der unteren Lage exakt verschachtelt seien. Dem ist nur insoweit
zu zustimmen, als die untere &uf3ere Lage und die Mittellage im Bereich (22) der
hoheren Motive der unteren Lage exakt verschachtelt sind. Allerdings werden
diese beiden Lagen im Bereich der Scheitel der hoheren Motive der unteren Lage
nicht mit der oberen Lage streitpatentgemald verschachtelt, d.h. zwischen zwei
Vorspringe der oberen Lage eingefugt. Die Verbindung dieser Lagen mit der
oberen Lage erfolgt vielmehr nur durch die Herstellung einer Klebebindung, wie
sie in den Figuren 5 und 6 gezeigt wird, welche aber weder eine Verschachtelung
noch eine Stich-Stich-Verbindung darstellt (vgl. NK9, Sp. 6 Z. 41 bis Sp. 7 Z. 8,
Fig. 5 und 6). Als Endprodukt wird ein Papiererzeugnis gemaf Figur 2 bzw. 4
erhalten (vgl. NK9 Sp. 4 Z. 50 bis 53, Sp. 5 Z. 61 bis Sp. 6 Z. 21, Sp. 7 Z. 9 bis 12,
Fig. 2 und 4), das demzufolge keine Verschachtelung gemafR dem patentgemal3en

Merkmal 1.6 zeigt.

Das Dokument NK10 offenbart ein mehrlagiges Papiererzeugnis, das u.a. auch
drei Lagen umfassen kann (vgl. NK10 Patentanspruch 1, S. 5 letzt. vollst. Abs.,

Fig. 2A, 2B). Die auleren Lagen des Papierprodukts weisen Wolbungen
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(,domes") auf, die zur Mittellage hingerichtet sind. Diese Wdlbungen werden
gemall NK10 durch ein Durchstromtrocknungsverfahren erzeugt (vgl. NK10 S. 9
erster vollst. Abs., S. 24 bis 26 Beispiel 3). Damit unterscheidet sich das
patentgeméale Papiererzeugnis bereits darin von dem Produkt der NK10, dass die

aul3eren Lagen gepragt sind (vgl. 11.1.2).

Die gemal? 8 3 Abs. 2 PatG zu berticksichtigende NK16 nennt ein dreilagiges
saugfahiges Papierprodukt mit zwei dufReren gepragten Lagen. Die Motivdichte
der &uReren Lagen betragt mehr als 30 Vorspriinge/cm?. Die Scheitel der
Vorspringe der aul3eren Lagen konnen unterschiedliche Hohen aufweisen. Die
Verbindung der Lagen erfolgt im Bereich der zur Mittellage hingerichteten Scheitel
der Vorspringe der auf3eren Lagen durch eine ,Spitze-Spitze“-Verbindung, die
einer klassischen ,Stich-Stich“-Verbindung entspricht (vgl. NK16 Patentanspruch
1, S. 3[0014], [0016], S. 4 [0019], S. 5 [0031], [0033], Fig. 1). Die Klagerin ist zwar
der Ansicht, dass auch verschachtelte Produkte von der Lehre der NK16 erfasst
seien, dies ist jedoch seitens des Senats nicht erkennbar. Damit unterscheidet
sich das Papiererzeugnis gemal dem erteilten Patentanspruch 1 von dem
Erzeugnis nach NK16 darin, dass deren Lagen mit dem ,Verschachtelungs-

Modus* verbunden sind.

Desweiteren wendet die Klagerin ein, dass die in den Absatzen [0038] und [0058]
der NK16 genannten Produkte des Standes der Technik bzw. die beschriebenen
Vergleichsbeispiele, die zwar nicht Bestandteil der Lehre der NK16 seien, sich als
neuheitsschadlich erweisen wirden. Diesem Vorbringen kann ebenfalls nicht
gefolgt werden, da NK16 kein Papiererzeugnis entnommen werden kann, dessen
aulRere Lagen eine Motivdichte von gréRer als 30 Vorspriingen/cm? aufweisen und
bei dem gleichzeitig die Lagen mittels der Verschachtelungstechnik miteinander
verbunden worden sind. In Absatz [0038] auf Seite 5 wird lediglich beschrieben,
dass die Dicke eines Blattes gemald NK16 grol3er sei als die Dicke eines Blattes,
welches durch das ,Nested“-Verfahren (= Verschachtelungsverfahren) gewonnen
werde und welches so gaufriert sei, dass es letztendlich die gleiche Festigkeit

aufweise wie das ,Stich-Stich“-Produkt gemald der Lehre der NK16. Dies
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impliziert, entgegen der Schlussfolgerung der Klagerin, jedoch nicht, dass die
Lagen des Verschachtelungsprodukts eine Motivdichte von mehr als 30
Vorspriingen/cm? aufweisen miissen. Denn es wird nur eine Motivdichte gefordert,
die zur gleichen Festigkeit, wie die der Stich-Stich-Produkte, fihrt. Nachdem aber
mit der Verschachtelungstechnik hohe Festigkeiten auch mit geringer Motivdichte
erzielt werden kénnen, wie die Beispiele in Abschnitt [0039] auf Seite 6 der NK16
zeigen, offenbart Abschnitt [0038] nicht unmittelbar und eindeutig verschachtelte
Papierprodukte mit einer Vorsprungsdichte von mehr als 30 Vorspringen. So
weist das dreilagige, verschachtelte Vergleichsprodukt eine Festigkeit von 124
N/m in Querrichtung und von 297 N/m in Laufrichtung bei einer Motivdichte von 9
Vorspriingen/cm? auf, wahrend fir eine aquivalente Festigkeit von 129 N/m in
Querrichtung und von 289 N/m in Laufrichtung fur das Stich-Stich-Produkt eine
Motivdichte von 80 Vorspriingen/cm? benétigt wird (vgl. NK16 S. 6 [0039] bis
[0041]). In einer weiteren Testserie haben die Produkte der NK16 wie die
entsprechenden verschachtelten Vergleichsprodukte geméfll dem Stand der
Technik eine Motivdichte von 16 bzw. 30 Vorspriingen/cm? (vgl. NK16 S. 7 [0048]
bis S. 9 [0056]). Somit kann der NK16 nicht die Lehre enthommen werden, dass
der Stand der Technik bereits Papierprodukte mit einer Motivdichte von mehr als
30 Vorspriingen/cm? kannte, die im Bereich der hoheren Vorspriinge der unteren
Lage verschachtelt sind. Das weitere Argument, der Fachmann wiirde bei einem
Wert von 30 Vorspringen eine Unschéarfe von £1 miteinberechnen, sodass er
auch 31 Vorspriinge mitlese, kann ebenfalls nicht Gberzeugen. Denn weder aus
NK16 noch aus dem Fachwissen kann der Fachmann ableiten, dass der Wert mit

einer solchen Ungenauigkeit vorliegt.

Weiterer als neuheitsschéadlicher in Betracht kommender Stand der Technik ist

weder vorgetragen worden noch ersichtlich.

Ein Teil der zitierten Druckschriften offenbart zwar verschachtelte Papierprodukte,
allerdings weisen diese Erzeugnisse keine patentgemal3e Verbindung der Lagen
auf, bei der die Mittellage und die oberen gepragte aul3ere Lage in einem so

genannten ,Verschachtelungs“-Modus mit der unteren gepragten auf3eren Lage im
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Bereich wenigstens eines Teils der Scheitel des hoheren Motivs der unteren
gepragten &aufleren Lage verbunden sind. Ein weiterer Teil der genannten
Dokumente Dbetrifft keine verschachtelten, sondern Stich-Stich-verbundene
Papierprodukte. Ein Erzeugnis aus saugfahigen Papier mit samtlichen Merkmalen
des Patentanspruchs 1 ist demzufolge keiner der weiteren Druckschriften zu
entnehmen, sodass sich ein ndheres Eingehen auf diese Druckschriften ertbrigt.

3. Das Erzeugnis aus saugfahigen Papier gemall dem erteilten

Patentanspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

3.1 Als geeigneter Ausgangspunkt erweist sich vorliegend die Druckschrift NK9,
die die Herstellung von mehrlagigen, saugfahigen Papieren mit grol3erer Dicke
und Festigkeit betrifft (vgl. NK9 Sp. 1, Z. 4 bis 9, Sp. 2 Z. 22 bis 25). Die jeweiligen
Lagen haben eine Grammatur von 10 bis 40 g/m? Fir ein dreilagiges
Papiererzeugnis resultiert somit eine Gesamtgrammatur von 30 bis 120 g/m?. Die
aulBeren Lagen sind gepragt, wobei die untere Lage Uber Vorspringe in zwei
unterschiedlichen Hohen verfugt. Die mittlere Lage hat Vorspringe in einer
weiteren H6he, wobei die Vorspriinge so ausgebildet sind, dass sie gleichgerichtet
sind zu den Vorspringen der unteren Lage. Die Vorspringe der oberen auf3eren
Lage haben eine Hohe, die mindestens 50% der Hohe der Vorspringe der
mittleren Lage entspricht. Die untere Lage und die Mittellage sind im Bereich der
hoheren Vorspringe der unteren Lage miteinander verschachtelt. Die obere Lage
ist in diesem Bereich durch eine Klebebindung an die distale Oberflache des
Vorsprungs der Mittellage gebunden. Zuséatzlich sind die drei Lagen durch eine
Verschachtelung der zur Mittellage hingerichteten Vorspriinge der oberen &ufl3eren
Lage und im Bereich der kleineren Vorspriinge der unteren Lage miteinander
verbunden (vgl. NK9 Patentanspriiche 1 und 2, Fig. 2). Damit mag die NK9 ein
dreilagiges  Papiererzeugnis  offenbaren, dessen Lagen durch eine
Verschachtelung miteinander verbunden sind, jedoch liefert die Druckschrift dem
Fachmann keinen Hinweis, eine Motivdichte von mehr als 30 Vorspriingen/cm? fiir

die &uReren Lagen vorzusehen wund zudem alle drei Lagen des
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Papiererzeugnisses im Bereich der hoheren Vorspringe der unteren &uf3eren

Lage zu verschachteln.

Der Klagerin kann nicht zugestimmt werden, dass der NK9 eine Vorsprungsanzabhl
von 31 Vorspriilngen/cm? fiir die duReren Lagen entnommen werden kann. Aus
der Angabe in Spalte 4, Zeilen 39 und 40 der NK9, gemalf? der die Vorspriinge der
Lagen ,sehr zahlreich" seien, kann jedenfalls nicht geschlossen, dass damit eine
Motivdichte gemeint ist, wie sie flr Lagen des Papierprodukts der NK7 angegeben
ist, welche als Stand der Technik in der einleitenden Beschreibung der NK9
erwahnt wird. Denn es fehlt in NK9 an einer Bezugnahme, die indiziert, dass sich
die Lehre der NK9 die Motivdichten von bis zu 31 Vorspriinge/cm? gemaR NK7
zueigen macht (vgl. NK7 Patentanspruch 1).

3.2 Ausgehend von NK9 bendtigt der Fachmann somit weitere Anregungen, um
in naheliegender Weise zu einem Papiererzeugnis mit den patentgemafen
Merkmalen 1.4 und 1.6 zu gelangen, wie es im erteilten Patentanspruch 1

beschrieben ist.

Bei seiner Suche beachtet der Fachmann insbesondere die weiteren Dokumente
NK4, NK7, NK8, NK10 und NK11.

Die NK4 hat zum Ziel, ein im Vergleich zu verschachtelten Papierprodukten
besser komprimierbares, mehrlagiges Papiererzeugnis zur Verfigung zu stellen,
das sich weich und griffig anfuhlt (vgl. NK4 Sp. 1 Z. 11 bis 19, Z. 38 bis 43, Z. 56
bis Sp. 2 Z. 2). Als Losung wird in NK4 ein mehrlagiges Erzeugnis vorgeschlagen,
dessen gepragte Papierlagen eine Motivdichte von 31 bis 62 Vorspriingen/cm?
aufweisen. Die distalen zur Mittellage orientierten Oberflachen der Vorspringe der
aulBeren Lagen werden im ,Stich-Stich“-Modus verbunden (vgl. NK4
Patentanspruch 1 Sp. 4 Z. 53 bis 60, Sp. 5 Z. 62 bis 73, Fig. 7). Damit weist die
Lehre der NK4 von einer Anwendung der Verschachtelungstechnik weg. Entgegen

der Ansicht der Beklagten hatte der Fachmann auch nicht das isolierte Merkmal
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der Motivdichte aus NK4 in Betracht gezogen, da dies nach der dortigen Lehre
unmittelbar mit der Verbindungstechnik verknupft ist (vgl. NK4 Patentanspruch 1).

Hinweise dafur, die Verschachtelung der drei Lagen im Bereich der hdheren
Vorspringe der unteren Lage zu positionieren, kann die Druckschrift NK7 dem
Fachmann schon deshalb nicht vermitteln, da die Lagenkonstruktion der NK7
keine unterschiedlich hohen Vorspriinge innerhalb einer Lage vorsieht (vgl. NK7
Sp. 3/4, Ubergreif. Satz, Fig.4). Zudem beschreibt die NK9 die NK7 als nachteilig,
weshalb der Fachmann die Lehre der NK7 nicht in Kombination mit NK9 zur
Losung der streitpatentgemal3en Aufgabe herangezogen hat (vgl. NK9 Sp. 1 Z. 20
bis 46).

Der NK8 kann ein mehrlagiges Papiererzeugnis entnommen werden, dessen
Lagen durch eine Verschachtelung miteinander verbunden sind, allerdings werden
hierfir nicht die hoéheren Vorspriinge der unteren Lage verwendet. Die
Verschachtelung erfolgt vielmehr, wie auch bei NK9, Uber die Vorspringe der
oberen Lage, die zwischen zwei niedrige Vorspringe der unteren Lage
eingeschoben werden bzw. Uber die niedrigeren Vorspringe der unteren Lage
(vgl. NK8 Patentanspruch 1, Sp. 2 Z. 45 bis 61; Sp. 4 Z. 63 bis Sp. 5 Z. 8, Fig. 4).
Demzufolge liefert auch dieses Dokument dem Fachmann keine Uber die Lehre
der NK9 hinausgehende Anstdl3e in Richtung der patentgemafien Verbindung der
Lagen gemal Merkmal 1.6.

Eine Anregung fur die patentgemalRe Verschachtelung im Bereich der hdheren
Vorspruinge der unteren Lage lasst sich auch der NK10 nicht entnehmen, da diese
mit  Stich-Stich-verbundenen Papiererzeugnissen befasst ist (vgl. NK10,
Patentanspruch 1, S. 3, 1., 2. und vorletzt. Abs.). Die auf3eren Lagen des
mehrlagigen Papierprodukts der NK10 verfigen tber Wdélbungen (,domes*), die
bei der Herstellung der Papierbahn mit Hilfe eines
Durchstromtrocknungsverfahren erzeugt werden (vgl. NK10, S. 9 erster voll. Abs.
bis S. 10 vorletzt. Abs., S. 24 bis 26 Beispiel 3, Fig. 2A und 5). Das dreilagige
Papierprodukt gemafd der Figur 2A verflgt Uber eine ungepragte Mittellage und
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zwei aulRere Lagen mit Wdlbungen. Die zur Mittellage hingerichteten Wdélbungen
sind ,Stich-Stich* verbunden. In NK10 wird zwar auch ein zweilagiges Produkt
genannt, dessen Lagen einzelne Verschachtelungsverbindungen der oberen Lage
zur unteren Lage aufweisen (vgl. NK10 S. 5 vorletzt. Abs., Fig. 1A), allerdings flhrt
diese Information nicht dazu, dass der Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu
einer Verbindung der Lagen gemald dem patentgemafl3en Merkmal 1.6 gelangt.
Denn dies hétte eine Abkehr sowohl von der Struktur der NK10 als auch von der
der NK9 bedeutet, da er hierfir die Verschachtelung der oberen Lage gemaf
NK10 hatte aufgeben und stattdessen diese im Bereich der héheren Vorspriinge
der unteren Lage der NK9 positionieren mussen.

Dies gilt auch fur die Lehre der Druckschrift NK11, die zwar mehrlagige
Papierprodukte aus gepragten Lagen mit Vorspriingen unterschiedlicher Ho6he im
streitpatentgemaflen Sinn betrifft. Im Gegensatz zum streitpatentgemalien
Papiererzeugnis sind die &aufReren Lagen jedoch im Bereich der hdheren
Vorspriinge ,Stich-Stich* verbunden (vgl. NK11 Sp. 1 Z. 7 bis 10, 53 bis 57, 60 bis
68, Sp. 3 Z. 23 bis 28, Sp. 4 Z. 39 bis 50, Fig. 8). Demzufolge kann die NK11 dem
Fachmann keinen Anreiz bieten, eine Verschachtelung der Lagen im Bereich der

hdheren Vorspringe der unteren Lage in Betracht zu ziehen.

3.3 Alternativ zur Druckschrift NK9 bildet fur den auf dem Gebiet der
Papiererzeugnisse tatigen Fachmann die NK11 einen weiteren geeigneten
Ausgangspunkt, da sie gleichfalls ein mehrlagiges, saugfahiges Papierprodukt
betrifft. Das dreilagige Produkt gemafR Figur 8 der NK11 besteht aus zwei
aulReren, gepragten Lagen und einer dazwischen liegenden Mittellage. Die
aulReren Lagen weisen Vorspringe in zwei unterschiedlichen Hohen auf, die
jeweils zur Mittellage hingerichtet sind. Im Bereich der jeweils hoheren Vorspringe
sind die Lagen ,Stich-Stich“-verbunden. Das Papiererzeugnis weist eine hohe
Weichheit aufgrund der flexiblen Bereiche der aul3eren Lagen mit den niedrigen
Vorsprungen auf (vgl. NK11 Sp. 4 Z. 57 bis 62, Fig. 8). Solche Papiererzeugnisse
wecken zweifelsohne das Interesse des Fachmanns, der auf der Suche nach

einem dreilagigem Papierprodukt ist, das sowohl fest und zart ist und eine gute
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Griffigkeit aufweist, sowie widerstandsfahig gegen Zerdriicken ist. Die
Kombination von NK11 mit NK8 unter Berlcksichtigung des allgemeinen
Fachwissens gemall NK4 fuhrt aber dennoch nicht in naheliegender Weise zu
dem Papiererzeugnis gemafl Patentanspruch 1. Dem Fachmann mag zwar aus
NK4 bzw. NK8 bekannt gewesen sein, dass ,Stich-Stich“-verbundene
Papiererzeugnisse gegenuber verschachtelten Produkten weniger resistent gegen
Zusammendrtcken sind (vgl. NK4 Sp. 1 Z. 39 bis 49; vgl. NK8 Sp. 1 Z. 45 bis 58).
Um diesem Problem zu begegnen schlagt die NK8 ein mehrlagiges Papier mit
zwei gepragten, aulieren Lagen vor, das verschachtelt ist. Die Verschachtelung ist
im Bereich der Vorspringe der oberen Lage lokalisiert, die sich zwischen zwei
niedrige Vorspringe der unteren Lage eingeschoben sind. Die untere Lage weist
dariiber hinaus noch hohere Vorspringe auf, die aber nicht fiar eine
Verschachtelungsverbindung vorgesehen sind (vgl. NK8 Sp. 4 Z. 63 bis Sp. 5 Z. 8,
Fig. 4). In Kenntnis dessen wird der Fachmann aber nicht dazu angeregt, bei dem
Papierprodukt der NK11 die Lagenkonfiguration so zu verédndern, dass die
hoheren Vorspringe der unteren Lage fir eine Verschachtelung genutzt werden
konnen. Damit fuhrt die Zusammenschau der Dokumente NK11 und NK8 nicht
ohne erfinderische Uberlegungen zu der patentgeméaRen Verschachtelung geman
Merkmal 1.6.

3.4  Auch die weiteren Dokumente NK5, NK6, NK12 bis NK14 und NK19 bis
NK21 veranlassen den Fachmann, nicht sich einem Papiererzeugnis zu
zuwenden, das aul3ere, gepragte Lagen mit einer Motivdichte von mehr als 30
Vorspriinge/cm? aufweist, die im Bereich der héheren Vorspriinge der unteren

aulReren Lage im ,Verschachtelungs-“Modus verbunden sind.

So lehren die NK5, NK12 und NK13 jeweils die Papiererzeugnisse aus gepragten,
aulReren Blattern, die verschachtelt sind (vgl. NK5 Patentanspruch 1, Fig. 2; vgl.
NK12 S. 3, 3. Abs.; vgl. NK13 S. 11/12 ubergr. Abs., Fig. 5). Diese Schriften liefern
dem Fachmann weder Anregungen, die untere Lage mit Vorspringen
unterschiedlicher Hohe zu pragen, noch die Motivdichte zu erhdhen. Die

Druckschriften NK6 und NK14 befassen sich hingegen mit Papiererzeugnissen,
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die sowohl im ,Stich-Stich“- als auch im ,Verschachtelungs“-Modus bzw. nur im
~otich-Stich“-Modus verbunden sind (vgl. NK6 Patentanspruch 1, Sp. 2 Z. 8 bis 21,
Sp. 4 Z. 31 bis 40, 44 und 45, Sp. 4 Z. 49 bis Sp. 5 Z. 13, Sp. 7 Z. 5 bis 13, Sp. 7,
Z. 5 bis 13, Fig. 1 bis 3 und 5; vgl. NK14 Patentanspriche 1, 10 und 13, S. 9 Z. 3
bis 12, Fig. 4). Nachdem der Fokus in beiden Schriften auf einer ,Stich-Stich*-
Verbindung liegt, veranlassen diese den Fachmann nicht dazu, sich einer
ausschlief3lichen Verbindung der Lagen im ,Verschachtelungs-“Modus im Bereich

der héheren Motive der unteren Lage zu zuwenden.

Die Entgegenhaltungen NK19 bis NK21 sind von der Klagerin nur zur Darlegung
des zum Prioritatszeitpunkt bekannten Fachwissens bzgl. der Herstellung von
haushaltstiblichen, mehrlagigen Papiererzeugnissen genannt worden, welche
grundsétzlich ,Stich-Stich* oder ,verschachtelt miteinander verbunden sind (vgl.
NK19 S. 1 Z. 18 bis Seite 2 Zeile 2; vgl. NK20 Patentanspruch 1, Fig. 3). Der
NK21 kann dartber hinaus entnommen werden, dass eine nicht exakte
Verschachtelung der Papierlagen selbst bei exakt synchronisierten Pragewalzen
auftritt (vgl. NK21 S. 6, re Sp.). Demzufolge liefern diese Dokumente gleichfalls
keine weiteren Anregungen, die dazu fihren, dass der Fachmann in
naheliegender Weise zu dem patentgemaf3en Papiererzeugnis hatte gelangen

kdnnen.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher Bestand. Mit ihm haben auch die weiteren
angegriffenen Anspriiche 2 bis 4, 6, 7 und 9 Bestand, die auf vorteilhaften
Ausfuhrungsformen des Papiererzeugnisses nach Patentanspruch 1 gerichtet

sind.

4. Der Senat hat davon abgesehen, entsprechend den Antréagen der Parteien,
ein Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverstandigen Uber Fragen zu
verschiedenen Aspekten der Stich-Stich- und der Verschachtelungs-Verbindung
von gepragten Papierlagen, insbesondere zum diesbeziiglichen Verstandnis des
Fachmanns einzuholen. Der Sachverstandigenbeweis dient dazu, dem Gericht

Fachwissen zur Beurteilung von Tatsachen zu vermitteln  oder
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entscheidungserhebliche Tatsachen festzustellen, soweit hierzu besondere
Sachkunde erforderlich ist. Im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist ein
solcher Beweis in der Regel nicht erforderlich, da die Nichtigkeitssenate und die
technischen Beschwerdesenate mit sachverstéandigen Richtern besetzt sind (vgl.
BGH GRUR 2014, 1235 LS 1 u. Rn 8 - Kommunikationsrouter; Schulte, PatG, 10.
Aufl., 8 81 Rn. 157; Busse, PatG, 8. Aufl., 8 87 Rn. 23, § 88 Rn. 11). Insbesondere
bedarf es eines Sachverstandigenbeweises nicht, wenn sich das Gericht die
erforderlichen Sachkenntnisse etwa durch Studium der Fachliteratur selbst
beschaffen kann (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 39. Aufl., Vorbem § 402 Rn. 3). Nach
diesen Grundsatzen war vorliegend kein Beweis durch Sachverstandige zu
erheben, da der Senat aufgrund seiner Fachkenntnisse in der Lage ist, anhand
der Fachliteratur, insbesondere der von den Parteien zur Verfigung gestellten
Literatur, das darin wiedergegebene Fachwissen zur Tatsachenbeurteilung zur
Kenntnis zu nehmen und damit den gegebenen Sachverhalt umfassend zu

erkennen und zu wirdigen.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e

45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der
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Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde.

Schramm Minzberg Hermann Jager Wagner



