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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 45 734

BPatG 154
08.05



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung am 27. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein sowie der Richterin Schwarz-Angele, des Richters

Dr. Egerer und der Richterin Dipl.-Chem. Zettler

beschlossen:

Das Patent 199 45 734 wird widerrufen.



Grinde

Auf die am 23. September 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt einge-

reichte Patentanmeldung ist das Patent 199 45 734 mit der Bezeichnung

,Dachbahn fur die Abdichtung von Flachdachern und flach ge-

neigten Dachern und Verfahren zur Herstellung einer Dachbahn*

erteilt worden. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung in Form der
DE 199 45 734 B4 ist der 16. September 2004.

Das Streitpatent umfasst finfzehn Patentanspriiche, die folgenden Wortlaut ha-

ben:

»L. Dachbahn fur eine Flachdachabdichtung bestehend aus einer Dich-
tungsbahn aus Kunststoff, die mit mechanischen Verstarkungsmitteln
versehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dal3 die Verstarkungsmittel mit einer
Kunststoffschicht umhdallt sind und dieses kunststoffumhiilite Verstar-

kungsmittel einseitig mit der Dichtungsbahn verbunden ist.

2. Dachbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf3 die kunst-
stoffumhdalliten Verstarkungsmittel als Faser-, Gewebe- oder Folien-
bahn ausgebildet und auf der Unterseite der Dichtungsbahn aufge-

bracht sind.

3. Dachbahn nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daf}
die Dichtungsbahn und die Kunststoffumhillung aus einem copoly-



merisiertem Vinylacetat mit Ethylen (VAE) oder aus anderen flexiblen

copolymerisierten Kunststoffen besteht.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, da? die Dichtungsbahn und die umhillten Verstar-
kungsmittel durch eine HeilRverschmelzung fest miteinander verbun-

den sind.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 die Verstarkungsmittel gitterférmig ausgebildet
sind, wobei die Gitter quadratisch, rechteckig, vieleckig, rund oder in
anderen offenmaschigen Gitterformen ausgebildet sind.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 an den Befestigungsrandern eine Gitterstruktur
von kleinerer Maschenweite vorgesehen ist, die zur héheren mecha-

nischen Verstarkung an den Dachbahnrandern dient.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 die kunststoffumhullten Verstarkungsmittel was-

serdicht umhllt sind und die Fasern keine Feuchtigkeit aufnehmen.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 die Verstarkungsmittel aus Polyesterfasern beste-

hen.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 auf einer Seite der Oberflache der verstarkten
Dichtungsbahn eine weiche elastische Schicht oder ein Faservlies

aufgebracht ist.



10. Dachbahn nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dal3 das

Faservlies aus Polyesterfasern besteht.

11. Dachbahn nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dal3
auf das Faservlies oder die weiche elastische Schicht zuséatzlich
noch eine weitere Schicht aus feuerfesten Materialien aufgebracht

ist.

12. Dachbahn nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dal3 die

Schicht aus feuerfestem Material als Glasvlies ausgebildet ist.

13. Verfahren zur Herstellung einer Dachbahn nach einem der vorherge-
henden Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Ver-
starkungsmittel mit einer flissigen Kunststoffschicht umgeben, auf
eine Seite der Dichtungsbahn aufgebracht und durch Aufschweil3en

mit dieser fest verbunden werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daf auf eine
Seite der verstéarkten Dichtungsbahn ein Faservlies oder eine weiche
elastische Schicht aufgebracht wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dal3 auf das
Faservlies oder die weiche elastische Schicht zusatzlich eine weitere
Schicht aus feuerfestem Material aufgebracht wird.”

Gegen das Patent haben die H... AG & Co. KGaA in D..., DE, mit

Schriftsatz  vom  15. Dezember 2004, eingegangen per Telefax am
15. Dezember 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt (Einsprechende 1),
die a... GmbH & Co. in T..., DE, mit Schriftsatz vom

16. Dezember 2004, eingegangen per Telefax am 16. Dezember 2004 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (Einsprechende 2), die S... AG



in B..., CH, mit Schriftsatz vom 16. Dezember 2004, eingegangen per Telefax

am  16. Dezember 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(Einsprechende 3), die L... AG in W..., DE, mit Schriftsatz vom

16. Dezember 2004, eingegangen per Telefax am 16. Dezember 2004 beim
Deutschen Patent- und Markenamt (Einsprechende 4), Einspruch erhoben und
Ubereinstimmend beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die
Einsprechenden 1 bis 3 haben hilfsweise noch die Anberaumung einer

mindlichen Verhandlung beantragt.
Sie stutzen ihr Vorbringen u. a. auf folgende Entgegenhaltungen:

D2 DE 19755422 Al

D3 DE 3516 605 A1

D4 DE 29811 128 Ul

D7e Produkthandbuch der Grinau lllertissen GmbH, Hanau, vom April
1995 betreffend Dachabdeckungsfolien der Produktserie WOLFIN?,
Deckblatt sowie Seiten 15, 20 und 21

D8 DE 296 09 139 Ul

E4 Produktprospekt Wolfin GWSK Dach- und Dichtungsbahnen der
Firma Wolfin/Henkel Bautechnik; Produkt und Produktprospekt ver-
trieben und erhaltlich seit 1992;

S1 DE3940727 Al

S2 DE 3432813 Al.

Begriindet werden die Einspriche damit, dass der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 u. a. sowohl gegenuber der DE 39 40 727 Al (S1), als auch gegenuber
der DE 34 32 813 Al (S2) nicht mehr neu sei (vgl. z. B. Einspruchsschriftsatz der
E3 vom 16. Dezember 2004, Seite 3, Absatz 3 bis Seite 4, Absatz 7), zumindest
aber gegenuber dem genannten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Zudem sei der Gegenstand des Streitpatents durch eine offen-

kundige Vorbenutzung neuheitsschadlich vorweggenommen (vgl. z.B.



Einspruchsschriftsatz der E1 vom 15. Dezember 2004, Seite 10, Absatz 2 bis
Seite 13, letzter Absatz). Des Weiteren machen die Einsprechenden 1, 2 und 4
geltend, dass das Streitpatent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig of-
fenbare, dass ein Fachmann sie ausfuhren kénne (8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) (vgl.
Schriftsatz der E1 vom 15. Dezember 2004, Seiten 18 bis 20, Abschnitt IV.; vgl.
Schriftsatz der E2 vom 16. Dezember 2004, Seite 10, vorletzter Absatz i. V. m.
Seite 6, vorletzter Absatz bis Seite 7, Absatz 1; vgl. Schriftsatz der E4 vom
16. Dezember 2004, Seite 3, letzter Absatz). Weiter sind die Einsprechenden 1, 3
und 4 der Ansicht, dass der Gegenstand des Streitpatents tber den Inhalt der ur-
sprunglich eingereichten Fassung hinausgehe und deshalb unzulassig erweitert
worden sei (821 Abs.1 Nr.4 PatG) (vgl. Schriftsatz der E1 vom
15. Dezember 2004, Seiten 20 bis 21, Abschnitt V.; vgl. Schriftsatz der E3 vom
16. Dezember 2004, Seite 7, Abschnitt 6.; vgl. Schriftsatz der E4 vom
16. Dezember 2004, Seite 3, vorletzter Absatz).

Der Patentinhaber hat dem Einspruchsvorbringen unter Vorlage eines einge-
schrankten, neuen Patentanspruchs 1 mit Schriftsatz vom 17. April 2009 wider-
sprochen und im Wesentlichen die Ansicht vertreten, dass der nunmehr verteidigte
Patentgegenstand durch den entgegengehaltenen Stand der Technik weder vor-

beschrieben sei, noch nahegelegt werde.

In der mindlichen Verhandlung vom 27. April 2009 verteidigt der Patentinhaber
das Streitpatent zuletzt im Umfang der Patentanspriche 1 bis 4 gemal3 ,neuem
Hauptantrag” sowie der Patentanspriche 5 bis 14 gemal3 ,urspriinglichem Haupt-
antrag®, jeweils tberreicht in der mundlichen Verhandlung. Dieser verteidigte An-

spruchssatz hat folgenden Wortlaut (Anderungen sind kursiv dargestellt):

»,L. Dachbahn fur eine Flachdachabdichtung bestehend aus einer Dich-
tungsbahn aus Kunststoff, die mit mechanischen gitterféormigen Ver-

starkungsmitteln versehen ist,



dadurch gekennzeichnet, dal3 die gitterformigen Verstarkungsmittel
mit einer Kunststoffschicht umhdallt sind und dieses kunststoffum-
hillte Verstarkungsmittel einseitig unter der Dichtungsbahn mit die-
ser verbunden ist, wobei die Dichtungsbahn und die umhillten Ver-
starkungsmittel durch eine Heil3verschmelzung fest miteinander ver-

bunden sind.

Dachbahn nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 die kunst-
stoffumhdllten Verstarkungsmittel als Faser- oder Gewebebahn
ausgebildet und auf der Unterseite der Dichtungsbahn aufgebracht

sind.

Dachbahn nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal3
die Dichtungsbahn und die Kunststoffumhtllung aus einem copoly-

merisiertem Vinylacetat mit Ethylen (VAE) besteht.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 die Verstarkungsmittel gitterférmig ausgebildet
sind, wobei die Gitter quadratisch, rechteckig, vieleckig, rund oder in
anderen offenmaschigen Gitterformen ausgebildet sind.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 an den Befestigungsrandern eine Gitterstruktur
von kleinerer Maschenweite vorgesehen ist, die zur héheren mecha-

nischen Verstarkung an den Dachbahnrandern dient.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal’3 die kunststoffumhullten Verstarkungsmittel was-

serdicht umhullt sind und die Fasern keine Feuchtigkeit aufnehmen.



10.

11.

12.

13.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dafd die Verstarkungsmittel aus Polyesterfasern beste-

hen.

Dachbahn nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch ge-
kennzeichnet, dal? auf einer Seite der Oberflache der verstarkten
Dichtungsbahn eine weiche elastische Schicht oder ein Faservlies
aufgebracht ist.

Dachbahn nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daf} das

Faservlies aus Polyesterfasern besteht.

Dachbahn nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dal3
auf das Faservlies oder die weiche elastische Schicht zusatzlich
noch eine weitere Schicht aus feuerfesten Materialien aufgebracht
ist.

Dachbahn nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dal3 die

Schicht aus feuerfestem Material als Glasvlies ausgebildet ist.

Verfahren zur Herstellung einer Dachbahn nach einem der vorherge-
henden Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Ver-
starkungsmittel mit einer flissigen Kunststoffschicht umgeben, auf
eine Seite der Dichtungsbahn aufgebracht und durch Aufschweil3en

mit dieser fest verbunden werden.

Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dal3 auf eine
Seite der verstéarkten Dichtungsbahn ein Faservlies oder eine weiche

elastische Schicht aufgebracht wird.
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14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dal3 auf das
Faservlies oder die weiche elastische Schicht zusatzlich eine weitere
Schicht aus feuerfestem Material aufgebracht wird.*
Der Vertreter des Patentinhabers stellt den Antrag,
das Patent aufrechtzuerhalten
im Umfang der Patentanspriche 1 bis 4 gemal3 ,neuem Hauptan-
trag®,
Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,
Patentanspriiche 5 bis 14 gemalf? ,urspriinglichem Hauptantrag®,
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung.
Der Vertreter der Einsprechenden zu 1 stellt den Antrag,
das Patent vollumfanglich zu widerrufen.
Der Vertreter der Einsprechenden zu 2 stellt den Antrag,
das Patent vollumfanglich zu widerrufen.
Der Vertreter der Einsprechenden zu 3 stellt den Antrag,
das Patent vollumfanglich zu widerrufen.
Der Vertreter der Einsprechenden zu 4 stellt den Antrag,

das Patent vollumfanglich zu widerrufen.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.
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Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des 8§ 147 Abs. 3 PatG fur die
Entscheidung uber die Einspriche zustandig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 — Informa-
tionstibermittlungsverfahren | und BGH GRUR 2007, 862 — Informationsibermitt-
lungsverfahren 1l sowie BGH GRUR 2009, 184 — Ventilsteuerung).

Die frist- und formgerecht eingelegten Einspriche sind zuléssig, weil in den Ein-
spruchsschriftsatzen die Tatsachen, die die Einspriiche rechtfertigen, im Einzelnen
so angegeben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung
im konkreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Der
Patentinhaber und der Senat haben daraus abschlieRende Folgerungen fir das
Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgriinde ohne ei-

gene Ermittlungen ziehen kénnen (8 59 Abs. 1 PatG).
Die Einspriiche haben auch Erfolg. Das Patent war zu widerrufen, weil der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung vom 27. April 2009
mangels erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig ist.

Il
1. Das Streitpatent betrifft eine Dachbahn fir die Abdichtung von Flachda-
chern und flach geneigten Dachern sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung

(DE 199 45 734 B4, Absatz [0001]).

In der Streitpatentschrift wird zum Stand der Technik einleitend ausgefthrt, dass

Dachbahnen fur die Flachdachabdichtung hohen Anforderungen unterliegen, da
sie fur viele Jahre starken Temperaturschwankungen, intensiver UV-Strahlung und

hohen Windkraften und Bewegungen des Baukdrpers widerstehen missen. Nach
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der Schilderung in der Beschreibung haben sich neben bituminésen Dachbahnen
hierfir seit Jahren Dachbahnen aus Kunststoff, wie z. B. ein flexibler copolymeri-
sierter Kunststoff aus Vinylacetat und Ethylen (VAE), bewahrt. Dieser bestehe aus
einer auf der Dachoberflache ausrollbaren, bahnartigen Folie von ca. 1 bis 2 mm
Dicke, die man an den Randern miteinander hei3luft- oder quellverschweil3e.
Weiter sei es bekannt, diese Bahnen mit Gewebeverstarkung zu versehen. So
werde zunachst die Gewebeverstarkung zwischen zwei dinnen Kunststofffolien
als Dichtungsbahn vorgesehen und mit diesen zusammengeflgt. Da die Gewebe-
armierung eine geringere Flexibilitat als die Kunststofffolie aufweise, verschlech-
tere sich jedoch durch eine derartige Verbindung die Flexibilitat der Dachbahn.
Ferner kdnne sich die Trennkraft, Duplierfestigkeit, Dicke tUber den Gewebekno-
ten, unterschiedliche Qualitdten zwischen Unter- und Oberschicht und die Feuch-
tigkeitsaufnahme des Gewebes nachteilig auf die Haltbarkeit und die Verarbeitung
des Produktes auswirken, was dann leicht zu Beschadigungen und Undichtheiten
fuhren kdnne (Absatz [0002]).

Des Weiteren seien auch Kunststoffdachbahnen bekannt, die aus einer einteiligen
Dichtungsbahn bestehen, in die ein Verstarkungsgitter eingepresst sei. Das Ein-
walzen fuhre aber u. a. zu Spannungen in der Dachbahn (Absatz [0003]).

Aus der EP 0 018 691 Al sei eine Dachabdeckbahn bekannt, bei der ein Vollge-
webe als Verstarkungsmittel vorgesehen sei, das beidseitig mit einer Weich-PVC-
Schicht verbunden sei, so dass durch die Einkaschierung der Verstarkungsschicht
eine dreischichtige Dachbahn entstehe. Auch hier sei die Flexibilitat der Dich-
tungsbahn beeintrachtigt und die obere Dichtungsbahnhélfte sei bei hohen thermi-
schen und mechanischen Belastungen rissgefahrdet, so dass beim Eintritt von
Feuchtigkeit beide Dachbahnhélften sich von der Gewebeschicht abschélen
kénnten (Absatz [0004]).

Aus der DE 197 55 422 Al (D2) sei eine selbstklebende Dichtungsbahn bekannt,
bei der zwischen einer thermoplastischen Folie und einer Butylkautschukschicht
eine Gewebe- oder Glasfasermatte zur Stabilisierung einkaschiert sei. Auch hier
konne es an den Ubergangsflachen zu Spannungen kommen, die die Flexibilitat
der Dachabdeckbahn unginstig beeinflussten (Absatz [0005]).
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3. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es das Streitpatent als zu

I6sendes technisches Problem, eine verstarkte Kunststoffdachbahn zu schaffen,

deren mechanische Verstarkungswirkung zusatzlich erzeugt wird, ohne die hervor-
ragenden Eigenschaften einer homogenen Bahn negativ zu beeinflussen, sondern
diese noch zu fordern. Weiterhin soll im Belastungsfalle die Gewebeverstarkung
alle Lasten aufnehmen, ohne die Dichtigkeit der homogenen Bahn zu geféhrden;
im Uberlastungsfalle sich aber erst das Gewebe lost und die Elastizitat der Dach-
bahn voll zum Tragen kommt (Absatz [0006]).

4. Zur Lésung dieser Aufgabe beschreibt der geltende Patentanspruch 1, nach

Merkmalen gegliedert, eine

M1 Dachbahn

Mla flr eine Flachdachabdichtung
bestehend aus

M2 einer Dichtungsbahn aus Kunststoff,

M3 die mit mechanischen gitterférmigen Verstarkungsmitteln versehen
ist,
dadurch gekennzeichnet, dass

M4 die gitterformigen Verstarkungsmittel mit einer Kunststoffschicht um-
hallt sind und

M5 dieses kunststoffumhiilite Verstarkungsmittel einseitig

M6 unter der Dichtungsbahn mit dieser verbunden ist,

M7 wobei die Dichtungsbahn und die umhdllten Verstarkungsmittel durch

eine HeilRverschmelzung fest miteinander verbunden sind.

5. Als zustdndiger Fachmann ist ein Textil-Ingenieur oder Bauchemiker anzu-
sehen, der aufgrund seiner Ausbildung und mehrjahrigen Berufserfahrung, etwa in
der Entwicklungsabteilung eines einschlagigen Unternehmens, Uber fundierte
Kenntnisse auf dem Gebiet der Herstellung von Abdichtungsmaterialien verfiigt.
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Daraus leiten sich umfassende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der

Entwicklung von Dachbahnen und Verstarkungsmaterialien hierftr ab.

6. Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 geht nicht tber den
Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie beim Deutschen Patent-

und Markenamt urspriinglich eingereicht worden ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Der geltende Patentanspruch 1 geht inhaltlich auf die erteilten Patentanspriche 1,
2, 4 und 5 zuriick und findet seine Grundlage in den am Anmeldetag eingereichten
Unterlagen, dort in den Anspriichen 1, 2, 4 und 5i. V. m. Seite 6, Zeilen 10 bis 12.
Die geltenden Patentanspriche 2 bis 14 lassen sich im Wesentlichen auf die er-
teilten Patentanspriiche 2, 3 und 5 bis 15 zurlckfthren. Mit Ausnahme des Merk-
mals ,offenmaschigen” im geltenden Unteranspruch 4 bzw. im erteilten An-
spruch 5 lassen sich alle weiteren Merkmale und Verfahrensmaflinahmen aus den
ursprunglichen Ansprichen 2, 3 und 5 bis 15 herleiten. Ob das Merkmal ,,offenma-
schig” im geltenden Anspruch 4 sinngemal in den Ursprungsunterlagen offenbart

ist, kann jedoch dahingestellt bleiben.

7. Der von den Einsprechenden I, Il und 1V geltend gemachte Widerrufsgrund
der unzureichenden Offenbarung gemal 8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG liegt nicht vor.
Das Streitpatent beschreibt die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein

Fachmann sie ausfuhren kann.

8. Die Neuheit des Gegenstandes nach verteidigtem Patentanspruch 1 kann
unerodrtert bleiben, denn er beruht gegeniber den genannten Druckschriften
DE 3940 727 Al (S1) und DE 298 11 128 U1 (D4) nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe auszugehen,
die darin besteht, eine verstarkte Kunststoffoahn zu schaffen, deren mechanische
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Verstarkung zusatzlich erzeugt wird, ohne die hervorragenden Eigenschaften ei-

ner homogenen Bahn negativ zu beeinflussen, sondern diese noch zu fordern.

Das bedeutet fir den Fachmann nichts anderes, als dass die Dachbahn eine hohe
Flexibilitat aufweisen und hohen thermischen und mechanischen Belastungen

standhalten soll.

Gel6st wird diese Aufgabe durch eine Dachbahn mit den Merkmalen M1 bis M7
gemal verteidigtem Patentanspruch 1. Diese Lésung war indessen fur einen
Fachmann ausgehend von der Druckschrift DE 39 40 727 Al (S1) in Kenntnis und
unter Berucksichtigung des Inhalts der DE 298 11 128 U1 (D4) naheliegend.

Die DE 39 40 727 Al (S1) betrifft eine Bauwerksabdichtung, insbesondere Dach-
abdichtungsbahnen (Merkmal M1). Diese Dachbahn umfasst eine Dichtungs-
bahn 1 aus thermoplastischen Olefinen (TPO), die also aus Kunststoff (Merk-
mal M2) besteht. Weiter weist die Dachbahn mit dem Glasgitter 3 ein mechani-
sches, gitterférmiges Verstarkungsmittel (Merkmal M3) auf. Dieses Glasgitter 3 ist
von einer Schicht 2 aus thermoplastischen Elastomeren (TPE) umgeben (vgl. S1,
Anspruch 1 i. V. m. Figur 1), so dass S1 auch ein kunststoffumhiilltes Verstar-
kungsmittel (Merkmal M4) offenbart. Wie aus Figur 1 i. V. m. Anspruch 1 zudem
ersichtlich, ist dieses kunststoffumhiillte Verstarkungsmittel einseitig (Merkmal M5)
unter der Dichtungsbahn (Merkmal M6) mit dieser verbunden. Nachdem in
Spalte 1, Zeilen 33 bis 37, ausgefuhrt ist, dass eine so aufgebaute Dichtungsbahn
den Vorteil habe, dass die guten Alterungseigenschaften und gute Temperatur-
bestandigkeit erhalten blieben, wobei die Verlegeméglichkeiten auf alle Bereiche
ausgedehnt seien, ist es fur den angesprochenen Fachmann selbstverstandlich,
dass die in S1 beschriebene Dachbahn auch fir eine Flachdachabdichtung geeig-
net ist (Merkmal M1a).

Somit erschlielRen sich alle Sachmerkmale M1 bis M6 bereits aus der S1. Zur Her-

stellung der Dachbahn — und damit zu product-by-process-Merkmal M7 — finden
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sich in S1 keine Hinweise. Dem Fachmann ist aber geléaufig, dass Verbindungen
zwischen Kunststoffen haufig durch Hitzeeinwirkung, d. h. durch Heil3verschmel-
zung, hergestellt werden, wenn homogene, dichte und feste Verbindungen gefor-
dert sind. So beschreibt auch die S1 beispielsweise, dass das Schliel3en der
Dachbahnnéhte beim Verlegen der Dachbahn mit Heil3gas, also durch Ver-

schmelzung, erfolgt (vgl. S1, Spalte 1, Zeilen 8/9).

Dass es sich bei dem product-by-process-Merkmal M7 um eine bekannte, fach-
Ubliche Verbindungsmalinahme handelt, belegt die DE 298 11 128 U1l (D4).

Diese Druckschrift befasst sich mit dem Problem der Haftung bei mehrschichtigen
Verbunden untereinander. Wie aus Seite 2, Zeilen 14 bis 19, hervorgeht, sollte
sich die Verbindung der Schichten einer Unterspannbahn bei den Verlegearbeiten
und insbesondere auch im Laufe ihrer Lebenszeit, in denen die Unterspannbahn
hohen Temperatur- und Feuchteschwankungen ausgesetzt ist, nicht I6sen, da
sonst die gewiinschte Funktion nicht mehr gegeben ist.

Dazu schlagt die D4 eine Unterspannbahn vor, bestehend aus wenigstens einer
Vliesschicht, einem offenmaschigen Verstarkungselement und einer wasser-
dampfdurchlassigen, aber wasserdichten Schicht, wobei die Vliesschicht mit einer
ersten thermoplastischen Elastomerschicht (TPE) innig verbunden ist und das of-
fenmaschige Verstarkungselement auf der der Vliesschicht abgewandten Seite
des Verbundes vollstandig zwischen der ersten und einer zweiten thermoplasti-
schen Elastomerschicht eingeschlossen ist. Die erste TPE-Schicht ist mit der
zweiten TPE-Schicht zum Uberwiegenden Teil verschmolzen (D4, Anspruch 1), so
dass das Verstarkungsmittel von dem TPE umhdllt ist. Als Verstarkungsmittel
werden offenmaschige Gewebe, Gewirke oder Netze eingesetzt (D4, Anspruch 7).
Der monolithische - also homogene - Aufbau erméglicht die Bildung von dichten
Oberflachenschichten ohne Mikrolocher (D4, Seite 3, Zeilen 21 bis 26).

Hierzu wird das Vlies mit dem thermoplastischen Elastomer (TPE) durch Extrusion
verbunden, wobei die Temperatur des TPE so gewahlt wird, dass die
TPE-Schmelze in die Vliesschicht eindringt und somit ein inniger Verbund entsteht
(D4, Seite 9, Zeilen 2 bis 9). Weiter heil3t es, dass der im ersten Schritt gebildete
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Verbund mit einem Netz (als mechanisches Verstarkungsmittel) belegt wird und
soviel schmelzflissiges TPE aufextrudiert wird, dass das Netz vollstandig vom
Polymer umgeben ist. Die Temperatur der Schmelze wird so gewahlt, dass die
Oberflache der im ersten Schritt gebildeten Bahn angeschmolzen wird, um eine
gute Haftung mit dem zweiten TPE zu erzielen (D4, Seite 9, Zeilen 11 bis 22). Die
weitgehende Verschmelzung ist die Verschmelzung der einander beriihrenden
Oberflachen der Elastomerschichten in den Maschen (D4, Seite 7, Zeilen 13 bis
24). Durch die hohe Temperatur erweicht auch das offenmaschige Verstarkungs-
element, wodurch eine gute Haftung der Elastomerschichten mit dem offen-

maschigen Verstarkungselement erzielt wird (D4, Seite 7, Zeilen 26 bis 28).

Somit offenbart die D4 eine Verbundbahn, die mit mechanischen Verstarkungs-
mitteln einseitig versehen ist (Merkmale M3 und M5), und wobei die Verstarkungs-
mittel mit einer Kunststoffschicht umhullt sind (Merkmal M4). Im Unterschied zum
Streitgegenstand ist dieses kunststoffumhillte Verstarkungsmittel zumindest ein-
seitig mit einem Vlies verbunden, wéhrend beim Streitgegenstand anstelle des
Vlieses der D4 eine Dichtungsbahn aus Kunststoff (Merkmal M2), wie sie aus

der S1 bekannt ist, zum Einsatz kommt.

Das Vlies der D4 nun durch eine Folie (Merkmal M2) zu ersetzen und durch Heil3-
verschmelzung gemaf D4 einen Verbund herzustellen, ist fur den Fachmann eine

naheliegende MalRnahme, zu der die S1 das Vorbild liefert.

Dem Patentanspruch 1 mangelt es daher an erfinderischer Téatigkeit, so dass die-
ser Anspruch keinen Bestand hat.

Bei dieser Sachlage brauchte der offenkundigen Vorbenutzung nicht nachgegan-

gen zu werden.
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9. Der Patentinhaber hat in der mindlichen Verhandlung nach ausfihrlicher
Erorterung der Sachlage nur einen Anspruchssatz vorgelegt. Weitere Anhalts-
punkte fur ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschrankten Fassung
haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat der Patentinhaber die Aufrechterhal-
tung des Patentes erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt,
der zumindest einen nicht rechtsbestéandigen Anspruch enthalt. Deshalb war das
Patent insgesamt zu widerrufen. Auf die Ubrigen Patentanspriche brauchte bei
dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden (BGH GRUR 2007, 862
- Informationstibermittiungsverfahren Il;  Fortfihrung BGH GRUR 1997, 120

- Elektrisches Speicherheizgerét).

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Zettler
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