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betreffend das europaische Patent 1 157 241
(DE 699 12 993)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 5. Juli 2011 durch die Prasidentin Schmidt sowie
die Richter Engels, Dipl.-Ing. Schlenk, Dr.-Ing. Baumgart und Dr.-Ing. Krtiger

fur Recht erkannt:

|. Das Patent EP 1 157 241 wird mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.
lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 1 157 241 B1, das unter Inanspruch-
nahme der schwedischen Prioritdt SE 9803533 vom 14. Oktober 1998 als interna-



tionale Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen PCT/SE99/01566 am 9. Septem-

ber 1999 angemeldet worden ist.

Das in englischer Verfahrenssprache veroffentlichte Patent tragt die Bezeichnung
“Heating cable mat and method for manufacturing a heating cable mat“ (,Heizlei-
tungsmatte und Verfahren zum Herstellen derselben®) und umfasst 10 Patentan-

spruche.

Anspriiche 1 und 7 in der gemaR DE 699 12 993 T2 (K2) veréffentlichten Uberset-

zung lauten:

1. Vorgefertigte Heizleitungsmatte (1), umfassend ein Halteele-
ment (2) aus einem durchstoR3enen, flexiblen Material und eine
Heizleitung (4), die auf dem Halteelement (2) angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) des Halteele-
ments (2) klebend ist, und dass die Heizleitung (4) an das Halte-

element (2) anstoR3end angeordnet ist.

7. Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmat-
te (1), die ein Halteelement (2) aus einem durchstof3enen, fle-
xiblen, klebenden Material und eine Heizleitung (4) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst: Anord-
nen des Halteelements (2) den Fuhrungselementen (15) benach-
bart, die ein gewiinschtes Muster fir die Ausdehnung der Heizlei-
tung (4 ) angeben, Anordnen der Heizleitung (4) mithilfe der Fih-
rungselemente (15), so dass die Heizleitung (4) klebend an dem
Halteelement (2) angebracht ist, und Entfernen des Halteele-
ments (2) und der Heizleitung (4), die daran haftet, von den Flh-

rungselementen (15).

An den Anspruch 1 schlieRen sich auf ihn direkt oder indirekt rickbezogene An-

spruche 2 bis 6 sowie der vorstehende nebengeordnete Anspruch 7 an, auf den



die Anspriche 8 bis 10 direkt oder indirekt riickbezogen sind. Insoweit wird auf die

Streitpatentschrift Bezug genommen.
Die Beklagte hat das Streitpatent zuletzt im Umfang demgegenuber geénderter
Fassungen dieser nebengeordneten Anspriiche gemafd Haupt- und Hilfsantragen

verteidigt.

Patentanspriiche 1 und 6 der nach Hauptantrag verteidigten Fassung des Streit-

patents mit den Patentanspriichen 1 bis 8 lauten in der deutschen Ubersetzung

(Anderungen gegenlber der erteilten Fassung unterstrichen):

Patentanspruch 1"

Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenhei-

zung, umfassend ein erstes Halteelement (2) und ein zweites Hal-

teelement (9) jeweils aus einem durchstof3enen, flexiblen Material

und eine Heizleitung (4), die auf dem ersten Halteelement (2) an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) des
ersten Halteelements (2) klebend ist, und dass die Heizleitung (4)
an das erste Halteelement (2) anstol3end angeordnet ist und die

Heizleitung (4) zwischen den zwei Halteelementen (2, 9) angeord-

net ist.

Patentanspruch 6™

Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmat-

te (1) zur Einrichtung einer Bodenheizung, die ein erstes Halteele-

ment (2) und ein zweites Halteelement (9) jeweils aus einem

durchstoR3enen, flexiblen, klebenden Material und eine Heizlei-
tung (4) umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass es folgende

Schritte umfasst:



Anordnen des ersten Halteelements (2) den FiUhrungselemen-
ten (15) benachbart, die ein gewlinschtes Muster fur die Ausdeh-
nung der Heizleitung (4) angeben,

Anordnen der Heizleitung (4) mithilfe der Fihrungselemente (15),
so dass die Heizleitung (4) klebend an dem ersten Halteele-

ment (2) angebracht ist, und die Heizleitung (4) zwischen den zwei

Halteelementen (2, 9) angeordnet ist,

Entfernen des ersten Halteelements (2) und der Heizleitung (4),

die daran haftet, von den Fiihrungselementen (15).

Patentanspriche 1 und 6 der 8 Anspriche umfassenden Fassung des Streitpa-

tents nach Hilfsantrag 1 lauten in der deutschen Ubersetzung (Anderungen gegen-

Uber der Fassung gemafl Hauptantrag unterstrichen):

Patentanspruch 1"

Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenhei-

zung, umfassend ein erstes netzférmiges Halteelement (2) und ein

zweites_netzférmiges Halteelement (9) jeweils aus einem durch-

stofRenen, flexiblen Material, um Kittmaterial, das an der Heizlei-

tungsmatte angebracht ist, durchzulassen, und eine Heizlei-

tung (4), die auf dem ersten Halteelement (2) angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) des ersten Halte-
elements (2) klebend ist, und dass die Heizleitung (4) an das erste
Halteelement (2) anstof3end angeordnet ist und die Heizleitung (4)

zwischen den zwei Halteelementen (2, 9) angeordnet ist.
Patentanspruch 6
Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmat-

te (1) zur Einrichtung einer Bodenheizung, die ein erstes netzfor-

miges Halteelement (2) und ein zweites netzférmiges Halteele-



ment (9) jeweils aus einem durchstof3enen, flexiblen, klebenden

Material, um Kittmaterial, das an der Heizleitungsmatte ange-

bracht ist, durchzulassen und eine Heizleitung (4) umfasst, da-

durch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:
Anordnen des ersten Halteelements (2) den Fihrungselemen-
ten (15) benachbart, die ein gewlnschtes Muster fur die Ausdeh-
nung der Heizleitung (4) angeben,

Anordnen der Heizleitung (4) mithilfe der Fihrungselemente (15),
so dass die Heizleitung (4) klebend an dem ersten Halteele-
ment (2) angebracht ist, und die Heizleitung (4) zwischen den zwei
Halteelementen (2, 9) angeordnet ist,

Entfernen des ersten Halteelements (2) und der Heizleitung (4),

die daran haftet, von den Fiihrungselementen (15).

Patentanspruch 1 der im Ubrigen die unveranderten Anspriiche 2 bis 8 gemaR

Hauptantrag umfassenden Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 lautet in

der deutschen Ubersetzung (Anderungen gegeniiber der Fassung gemaR Haupt-

antrag unterstrichen):

Patentanspruch 1%

Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenhei-
zung, umfassend ein erstes Halteelement (2) und ein zweites Hal-
teelement (9) jeweils aus einem durchstol3enen, flexiblen Material
und eine Heizleitung (4), die auf dem ersten Halteelement (2) an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) des

ersten und des zweiten Halteelements klebend ist, und dass die

Heizleitung (4) an das erste Halteelement (2) anstoRend angeord-
net ist und die Heizleitung (4) zwischen den zwei Halteelemen-
ten (2, 9) angeordnet ist.



Patentanspruch 1 der im Ubrigen die unveranderten Anspriiche 2 bis 8 gemaR

Hilfsantrag 1 umfassenden Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 3 lautet in

der deutschen Ubersetzung (Anderungen gegeniiber der Fassung geman Hilfsan-
trag 1 unterstrichen):

Patentanspruch 1;

Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenhei-
zung, umfassend ein erstes netzférmiges Halteelement (2) und ein
zweites netzformiges Halteelement (9) jeweils aus einem durch-
stof3enen, flexiblen Material, um Kittmaterial, das an der Heizlei-
tungsmatte angebracht ist, durchzulassen, und eine Heizlei-
tung (4), die auf dem ersten Halteelement (2) angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) des ersten und des
zweiten Halteelements klebend ist, und dass die Heizleitung (4) an
das erste Halteelement (2) anstof3end angeordnet ist und die

Heizleitung (4) zwischen den zwei Halteelementen (2, 9) angeord-

net ist.

Patentanspriiche 1 und 3 der 4 Anspriche umfassenden Fassung des Streitpa-

tents nach Hilfsantrag 4 lauten in der deutschen Ubersetzung (Anderungen gegen-

Uber der Fassung gemalf Hilfsantrag 3 unterstrichen):

Patentanspruch 1"

Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenhei-
zung, umfassend ein erstes netzférmiges Halteelement (2) und ein
zweites netzférmiges Halteelement (9) jeweils aus einem durch-
stoRenen, flexiblen Material, um Kittmaterial, das an der Heizlei-
tungsmatte angebracht ist, durchzulassen, und eine Heizlei-
tung (4), die auf dem ersten Halteelement (2) angeordnet ist, da-

durch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) des ersten und des



zweiten Halteelements selbstklebend ist, und dass die Heizlei-

tung (4) an das erste Halteelement (2) anstof3end angeordnet ist
und die Heizleitung (4) zwischen den zwei Halteelementen (2, 9)

angeordnet ist, wobei das zweite Halteelement (9) im wesentli-

chen kleinere Abmessungen als das erste Halteelement (2) auf-

weist, und das zweite Halteelement (9) einen oder mehrere Strei-

fen umfasst, die sich entlang der Heizleitungsmatte (1) erstrecken.

Patentanspruch 3™

Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmat-
te (1) zur Einrichtung einer Bodenheizung, die ein erstes netzfor-
miges Halteelement (2) und ein zweites netzférmiges Halteele-
ment (9) jeweils aus einem durchstol3enen, flexiblen, selbstkleben-
den Material, um Kittmaterial, das an der Heizleitungsmatte ange-
bracht ist, durchzulassen und eine Heizleitung (4) umfasst,

wobei das zweite Halteelement (9) im wesentlichen kleinere Ab-

messungen als das erste Halteelement (2) aufweist, und einen

oder mehrere Streifen umfasst, die sich entlang der Heizleitungs-

matte (1) erstrecken,

dadurch gekennzeichnet, dass es folgende Schritte umfasst:
Anordnen des ersten Halteelements (2) den Fidhrungselemen-
ten (15) benachbart, die ein gewlinschtes Muster fur die Ausdeh-
nung der Heizleitung (4) angeben,

Anordnen der Heizleitung (4) mithilfe der Fihrungselemente (15),
so dass die Heizleitung (4) klebend an dem ersten Halteele-
ment (2) angebracht ist, und die Heizleitung (4) zwischen den zwei
Halteelementen (2,9) angeordnet ist,

Entfernen des ersten Halteelements (2) und der Heizleitung (4),
die daran haftet, von den Fihrungselementen (15).



Im Rahmen der hdchst hilfsweisen Verteidigung (Hilfsantrag 5) des Streitpatents
soll dieses lediglich den Anspruch 3 gemal Hilfsantrag 4 sowie den hierauf rick-

bezogenen Anspruch 4 gemalR Hilfsantrag 4 umfassen.

Die Klagerin, die das Streitpatent im Umfang aller Anspriche angegriffen hat,
macht gegen den Rechtsbestand des Patents - unverandert auch gegentuber den
verteidigten Fassungen - geltend, dass die Gegenstande samtlicher Patentanspru-
che nicht patentfahig seien.

Zur Begriindung bezieht sie sich u. a. auf folgende Dokumente:

K2 DE 699 12993 T2
K3 DE 4112565 Al
K7 DE 3132188 C2
Gl CH 220157.

Auf die G1 als relevanten Stand der Technik hat der Senat durch seinen qualifi-
zierten Bescheid vom 27. Januar 2011 hingewiesen; diese in der Beschreibung
der von der Klagerin genannten K7 (vgl. Spalte 2, Zeilen 8 bis 39) gewirdigte
Druckschrift betrifft It. der Angaben dort ein Verfahren zur Herstellung elektrisch zu
beheizender Korper mittels Heizbandern, die durch Beklebung eines einseitig mit

Klebstoff versehenen Bandes mit einem Heizleiter vorgefertigt werden.
Die Klagerin beantragt,
das europaische Patent EP 1 157 241 mit Wirkung fur das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erkla-

ren.
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Die Beklagte, die dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegentritt, be-

antragt sinngemals,

die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent verteidigt wird nach
Haupt- und Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 2. Marz 2011,
mit der Ergdnzung, dass in der jeweiligen Fassung der Patentan-
spriche 1 und 6 der Zusatz ,jeweils* zusatzlich nach den Worten
.ein zweites Halteelement* bzw. , ein zweites netzférmiges Halte-
element* aufgenommen wird,

weiter hilfsweise,

soweit das Streitpatent nach Hilfsantragen 2 und 3 verteidigt wird,
wobei in der jeweiligen Fassung nach Hauptantrag und Hilfsan-
trag 1 der Zusatz ,und des zweiten* zusatzlich in Patentan-
spruch 1 im Anschluss an den Wortlaut ,die Oberflache (3) des
ersten“ aufgenommen wird,

weiter hilfsweise,

soweit das Streitpatent nach Hilfsantrag 4 verteidigt wird nach der
hierfur in der mundlichen Verhandlung tberreichten Fassung,
weiter hochst hilfsweise hinsichtlich des dortigen Verfahrensan-
spruchs (nach Hilfsantrag 4), sofern sich der Vorrichtungsan-
spruch (nach Hilfsantrag 4) als nicht bestandsfahig erweisen soll-
te.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsqgriinde

Die zulassige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit
geltend gemacht wird (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a
EPU), ist begriindet, da sich der Gegenstand des Streitpatents in den jeweils ver-

teidigten Fassungen als nicht patentfahig erweist.
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Deshalb bedurfte es letztlich auch keiner Entscheidung, ob die verteidigten Fas-

sungen auf zulassigen Anderungen beruhen.

Die Nebenintervention ist gemaf3 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 88 66 ff. ZPO zulassig;
fur die Zulassigkeit der Streithilfe auf Klagerseite im Patentnichtigkeitsverfahren
genugt es, wenn der Nebenintervenient durch das Streitpatent in seiner geschaftli-
chen Tatigkeit als Wettbewerber beeintrachtigt werden kann (BGHZ 166, 18 - Car-
vedilol; BGH GRUR 2008, 60 = Mitt. 2008, 78 - Sammelhefter I). Dies ist hier der
Fall, denn die Streitbeteiligte ist gemal ihrer Einlassung als Beklagte an einem zu
dieser Nichtigkeitsklage parallel gefiihrten Verletzungsstreit vor dem Landgericht
Dusseldorf (Geschaftszeichen 4a O 272/09) beteiligt und unter anderem auf Un-

terlassung in Anspruch genommen.

1. Das Streitpatent betrifft eine Heizleitungsmatte, die ein Halteelement aus ei-
nem durchstoRenen, flexiblen Material und eine Heizleitung umfasst, welche auf
dem Halteelement angeordnet ist, aul3erdem ein Verfahren zum Herstellen einer
derartigen Heizleitungsmatte.

In der Beschreibungseinleitung Abs. 0003 der DE 699 12 933 T2 (K2, deutsche
Ubersetzung des Streitpatents) ist auf die Errichtung elektrischer Bodenheizungen
durch Platzierung und Befestigung einer Heizleitung auf einem Untergrund und
anschlieBendes Bedecken mit Kittmaterial abgestellt. Auch sei die Vorfertigung
solcher als Einheit ausgefiihrter, ein Netz umfassender Heizleitungsmatten be-

kannt, die im zugedachten Raum ausgerollt werden kdnnen, vgl. Absatz 0005.

Bei einer Befestigung der Heizleitung am Netz mittels Klebestreifen zur Vorferti-
gung sei nachteilig, dass ein zum Sichern der Matte auf dem Untergrund aufgetra-

genes Kittmaterial dieses Klebeband nicht durchdringen kdnne, was zu unzurei-
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chendem Kontakt zwischen dem Bodenbelag und dem Untergrund fihre, vgl. Ab-
satz 0007.

Bekannte Losungen wie ein Verndhen seien dagegen zeitaufwendig und teuer,
vgl. Absatz 0008.

2. Vor diesem Hintergrund ist es nach den Angaben in der Streitpatentschrift Auf-
gabe der Erfindung, eine Heizleitungsmatte zur einfachen Einrichtung einer Bo-
denheizung bereitzustellen, die gleichzeitig leicht hergestellt werden kann und die
in Verbindung mit der Einrichtung Kittmaterial zufriedenstellend durchlasst, vgl.
Absatze 0009 und 0010.

Allerdings soll die erfindungsgemalie Heizleitungsmatte auch noch ,in anderen
Zusammenhangen®, ,etwa in Wanden oder Decken“ verwendbar sein, vgl. Ab-
satz 0029.

3. Zur L6sung dieser Aufgabe geben die Anspriiche 1 und 6 des Streitpatents in
der gemal Hauptantrag verteidigten Fassung eine Vorrichtung bzw. ein Verfahren

mit folgenden Merkmalen an:
Anspruch 174

1.0"*Vorgefertigte Heizleitungsmatte zur Einrichtung einer Bodenheizung,
umfassend:

1.1"" - ein erstes Halteelement

1.1.1H4 aus einem durchstoRenen, flexiblen Material

1.1.2™ mit einer klebenden Oberflache;

1.2"% - ein zweites Halteelement

1.2.1H4 aus einem durchstoRenen flexiblen Material;

1.3"* - eine Heizleitung, die

1.3.174 auf dem ersten Halteelement angeordnet ist,
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1.3.27A an das erste Halteelement ansto3end angeordnet ist,
1.3.374 zwischen den zwei Halteelementen angeordnet ist.

Anspruch 6"

6.0"Verfahren zum Herstellen einer vorgefertigten Heizleitungsmatte (1)

zur Einrichtung einer Bodenheizung, welche umfasst:

6.1" - ein erstes Halteelement

6.1.17A aus einem durchstoRenen, flexiblen Material
6.1.27A das Material ist klebend

6.2M" - ein zweites Halteelement

6.2.1™A aus einem durchstoRenen flexiblen Material
6.2.2HA das Material ist klebend

6.3" - eine Heizleitung

wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

6.4""- Anordnen des ersten Halteelements (den) Filhrungselementen
benachbart, die ein gewlnschtes Muster fir die Ausdehnung
der Heizleitung angeben,

6.5"- Anordnen der Heizleitung mithilfe der Fiihrungselemente, so
dass die Heizleitung klebend an dem ersten Halteelement an-
gebracht ist,

6.6™"- und die Heizleitung ist zwischen den zwei Halteelementen an-
geordnet,

6.77"%- Entfernen des ersten Halteelements und der Heizleitung, die

daran haftet, von den Fihrungselementen.

Gemal3 den Erganzungen der jeweiligen auf das Erzeugnis gerichteten Anspri-
che 1 nach den Hilfsantragen 1, 3 und 4 sind die Halteelemente dartber hinaus
als ,netzformig“ bezeichnet, ,um Kittmaterial, das an der Heizleitungsmatte ange-
bracht ist, durchzulassen®. Zudem soll gemal den Ergdnzungen der Anspriche 1
nach Hilfsantragen 2 bis 4 auch das zweite Halteelement klebend sein - letzteres

fordert der Anspruch 6 gemaf Hauptantrag bereits als Vorraussetzung fur das mit
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ihm beanspruchte Herstellungsverfahren. Die Klebeeigenschaft ist in den Anspru-

chen 1 und 3 gemalR Hilfsantrag 4 als ,selbstklebend” naher definiert.

Gemal den ubrigen ergdnzten Angaben in den Ansprichen 1 und 3 gemal Hilfs-
antrag 4 soll ,das zweite Halteelement im wesentlichen kleinere Abmessungen als
das erste Halteelement” aufweisen und ,einen oder mehrere Streifen umfassen,

die sich entlang der Heizleitungsmatte erstrecken®.

4. Als Fachmann beschaftigte sich mit dem Gebiet des Streitpatents im Anmel-
dezeitpunkt ein Diplom-Ingenieur Maschinenbau mit langjéhriger, praktischer Be-
rufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion auf dem Gebiet vorgefertigter

Heizelemente.

5. Nach dem malfigeblichen Verstandnis dieses Fachmanns ist zu beurteilen,
was Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der jeweils verteidigten Fassung und
durch das Streitpatent unter Schutz gestellt ist, wobei trotz der maf3geblichen eng-
lischen Verfahrenssprache eine Verteidigung auch in deutscher Sprache zulassig
ist und fir die Auslegung der Patentanspriche der tbrige Inhalt der Patentschrift
in der malgeblichen Verfahrenssprache heranzuziehen ist (BGH GRUR 2010,
904 - Maschinensatz). Danach ist entscheidend, welcher technische Sinngehalt
aus der Sicht des Fachmanns den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen
und in ihrer Gesamtheit (BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; GRUR
2001, 232, 233 - Brieflocher, jeweils m. w. N.) aufgrund einer am Gesamtzusam-
menhang orientierten Betrachtung zukommt (st. Rspr. vgl BGH GRUR 2011, 129
- Fentanyl-TTS; GRUR 2004, 845 — Drehzahlermittlung, m. w. N.). Hierbei sind
Begriffe in den Patentanspriichen so zu deuten, wie sie der angesprochene Fach-
mann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berticksichtigung der in ihr
objektiv offenbarten Losung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch um-
schriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (standige Rechtsprechung,
vgl. BGH GRUR 2006, 311 - Baumscheibenabdeckung; GRUR 2004, 845 - Dreh-

zahlermittlung).
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5.1 Danach ist im Einzelnen von folgendem Verstandnis der Patentanspriiche

auszugehen:

5.1.1 Aus dem Merkmal 1.1.2"** folgt, dass die Heizleitung (Merkmal 1.3™) im Vor-
fertigungszustand durch eine unmittelbar wirkende Klebeverbindung auf dem ers-
ten Halteelement (Merkmal 1.1™) fixiert ist (Merkmal 1.3.1™), wobei die Klebwir-
kung fur diesen Zweck durch eine klebende Oberflache des Halteelementes
(Merkmal 1.1.2™*) bzw. durch ein jedenfalls an seiner Oberflache klebendes Halte-
element aus klebendem Material (Merkmale 1.1 und 6.1.2™) bereitgestellt wird.
Aus der Anbringung der Heizleitung an dem ersten Halteelement (Merkmal 6.5™4)
resultiert die (bleibende) Anordnung der Heizleitung auf dem ersten Halteelement
entsprechend Merkmal 1.3.1"* bzw. zwischen den zwei Halteelementen entspre-
chend Merkmal 6.6™*.

Laut Absatz 0021 ist die fur die Anordnung der Heizleitung vorgesehene Seite des
Halteelementes, dort in Form eines Netzes, durch Auftragung eines Klebemate-
rials - mithin die gesamte, je nach Anordnung der Heizleitung mit dieser eine Kle-
bung eingehende Oberflache - klebend gemacht. Die Oberflache ist somit bereits
vor der Anordnung der Heizleitung klebend, so dass ein an ihr angelegter Heizlei-
ter ohne weitere MalRnahmen, jedenfalls ohne nachtragliches Einbringen von
Klebstoff festklebt und in dieser anstof3enden, somit aufliegenden Anordnung nach
der Herstellung verbleibt. Mithin versteht der Fachmann das Merkmal 1.1.2™ wie
auch das Merkmal 6.1.2™* bereits im Sinne einer ,Selbstklebeeigenschaft* wie im
Anspruch 1 gemald Hauptantrag 4 explizit gefordert, die es zudem ermdglicht,
,dass die Heizleitungsmatte leicht an einen Raum mit einer gegebenen Grél3e an-
gepasst werden kann“, vgl. Absatz 0025, letzter Satz. Merkmal 1.0"* bezieht sich
somit auf den Vorfertigungsgrad der Einheit aus Halteelement und daran kleben-

dem Heizleiter.

Merkmal 1.1.1"* besagt, dass das erste Halteelement Durchtrittséffnungen oder

Durchbrechungen (in der englischen Fassung ,foraminous”) aufweisen muss,
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ohne dass diese nach Art, Verteilung und Grél3e durch die tbrigen Merkmale na-

her bestimmt sind.

5.1.2 Weil jedoch in der Beschreibungseinleitung Absatz 0007 auf das Problem
»unzureichenden Kontakts zwischen dem Untergrund und dem Bodenbelag, der
auf dem Kitt angeordnet ist“ bei der Errichtung von Bodenheizungen mit Heizlei-
tungsmatten abgestellt ist, und in der allein diesen Anwendungsfall betreffenden
Beschreibung eines Ausflhrungsbeispiels Absatz 0013 ein Netz als bevorzugt
herausgestellt ist, das in dieser Ausbildung ,Kittmaterial, das daran angebracht ist,
auf zufriedenstellende Weise durchlasst, kann bereits fur das Verstandnis der
Merkmale 1.1.1" und 1.2.1™ aufgrund der erganzten Zweckangabe ,zur Einrich-
tung einer Bodenheizung® im Merkmal 1.0™ des Anspruchs 1 gemaR Hauptantrag
unterstellt werden, dass das Halteelement derart beschaffen sein muss, dass ein
zum Sichern der Matte auf dem Untergrund vorzusehendes Material dieses durch-
dringen kdnnen muss. Dem steht nicht entgegen, dass in der Patentschrift selbst
darauf hingewiesen ist, dass eine ,grof3e Anzahl von verschiedenen Ausflhrungs-
formen“ auch hinsichtlich der ,MaschengroRe“ bei Verwendung eines ,Netzes"

maoglich sein soll, vgl. Absatz 0023.

5.1.3 Im Ubrigen lasst sich aus der Zweckangabe im Merkmal 1.0™ dem Gegen-
stand des Anspruchs 1 auch noch die Eignung zur Erzielung einer relevanten
Heizleistung (,Effekt per Quadratmeter”) und zur Ausbildung einer ausreichenden
Erstreckung der Heizleitung (,Grol3e der Oberflache®) unterstellen, vgl. Ab-
satz 0023.

Zweck-, Wirkungs- oder Funktionsangaben als Bestandteile eines Patentan-
spruchs kdnnen zwar dessen Gegenstand mit abgrenzen, wenn sie das Vorrich-
tungselement, auf dass sie sich beziehen, so definieren, dass es die betreffende
Funktion erfullen kann (BGH GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftabscheider fur Milch-
sammelanlage). So haben Zweckangaben in einem Sachanspruch regelmafig die
Aufgabe, den durch das Patent geschitzten Gegenstand dahin zu definieren, dass

er nicht nur die im Patentanspruch genannten raumlich-kérperlichen Merkmale er-
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fullen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er flr den im Patentanspruch
angegebenen Zweck verwendbar ist (BGH GRUR 2009, 827 - Bauschalungsstuit-

ze).

Allerdings ergeben sich aus der bloRen Begrifflichkeit der Wortschopfung ,Heizlei-
tungsmatte” auch im Zusammenhang mit dem Anwendungszweck ,,Bodenheizung”
keine zwingenden Implikationen hinsichtlich der Grol3e oder mdglichen Erstre-

ckung des ersten Halteelements (Merkmal 1.1"#

) bzw. der Matte insgesamt; die
Anzahl, Grol3e und relative Ausrichtung auch des ,zweiten Halteelements* (Merk-
mal 1.2™) sind unbestimmt. W&hrend sich die GréRe der Heizleitungsmatte nach
der Verlegung und Erstreckung der Heizleitung und somit dem ,gewlnschten Ef-
fekt per Quadratmeter”, der ,erforderlichen Starke des Netzes" und eben der ,Gro-
3e der Oberflache der Einrichtung” richtet, vgl. Absatz 0023, ist die Form des ers-
ten Halteelements ebenso beliebig wie die des zweiten Halteelements, das ,ge-
nauso gut eine andere Form und andere Abmessungen aufweisen kann, solange
sie zum Befestigen der Leitung [...] beitragen” (vgl. Absatz 0024, letzter Satz). Die
Anordnung der Heizleitung zwischen den zwei Halteelementen (Merkmal 1.3.34)
dient insoweit der ,weiteren Befestigung“ (vgl. Absatz 0024, erster Satz in K2, ,still
more fixes” in der englischsprachigen Fassung) gegenuber einer Befestigung an
nur einem Halteelement allein, diese ergibt sich implizit auch fur das Verfahren mit

den Merkmalen 6.4 bis 6.7,

Im Ubrigen ermdglicht das im Absatz 0028 beschriebene kontinuierliche Verfahren
mit ,fortlaufender* Aufbringung einer bandférmigen Matte bzw. das im Umfang des
jeweiligen Antrags beanspruchte Verfahren in der jeweiligen allgemeinen Fassung
des nebengeordneten Anspruchs auch die Fertigung langer, ggf. in kleinere Heiz-

leitungsmatten vereinzelbarer Bander.

5.1.4 Danach sind die geltenden Patentanspriiche 1 gemaf Haupt- und Hilfsantra-
gen 1 bis 3 unter Beriicksichtigung obiger Auslegungsgrundsatze nicht auf Heizlei-
tungsmatten nach den Implikationen der in der Beschreibung erlauterten und in

den Figuren 1 bis 3 abgebildeten Ausfiihrungsform reduziert - dieses Verstandnis
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entspricht auch der im parallelen Verletzungsstreit (4a O 266/09 ZV) geaul3erten
Rechtsauffassung des dortigen Landgerichts. Demgegenuber fordert der An-
spruch 1 gemal Hilfsantrag 4 fur das zweite Halteelement ,wesentlich kleinere
Abmessungen” gegentuber dem ersten Halteelement, die sich jedenfalls dann er-
geben, wenn das zweite Halteelement in Form von Streifen auf einem Netz mit
demgegentber groRerer Ausdehnung angeordnet wird, vgl. hierzu auch Ab-
satz 0026.

Zum Hauptantrag:

1. Der dem Streitpatent in der verteidigten Fassung zu entnehmende Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 mag gegeniber dem im Verfahren zu bericksichti-
genden Stand der Technik neu sein, jedenfalls ergibt er sich fir den Fachmann,
der vor die Aufgabe gestellt ist, eine einfach herstellbare und verwendbare Heizlei-
tungsmatte bereitzustellen, in naheliegender Weise aus der K3 in Kombination mit
dem Inhalt der G1.

1.1 Den Ausgangspunkt fir die Uberlegungen des Fachmanns bilden hier die
durch die K3 bekannten Heizmatten mit einem flachenférmigen, flexiblen Trager
und mindestens einem Heizleiter, der tber dem Trager verlauft und mit diesem zur

Bildung einer vorgefertigten Heizleitungsmatte entsprechend Merkmal 1.0

ver-
bunden ist, vgl. Anspruch 1 in K3; der Trager soll eine pordse, eine Vielzahl von

Durchtritts6ffnungen ausbildende Struktur besitzen.

Bei der dort vorgeschlagenen Verwendung als FulRbodenheizung kann der Estrich
den eine gitterférmige Struktur aufweisenden Trager (vgl. Spalte 2, Zeilen 8 und 9)
durchdringen, so dass keine Trennung der Estrichschicht auftritt, vgl. Spalte 1,

Zeilen 40 bis 44 in Zusammenhang mit Spalte 1, Zeilen 54 bis 57 und Spalte 2,
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Zeilen 8 und 9. Mithin bildet dieser Trager ein erstes Halteelement entsprechend

den Merkmalen 1.1"" und 1.1.1™.

Fur die Verbindung zwischen dem Trager und dem Heizleiter schlagt die K3 zu-
nachst ,Klebebander* (vgl. Spalte 3, Zeile 68) in Form von schmalen ,Streifen*,
und in dieser Reihenfolge weiter noch alternativ (,oder) Berthrpunkte bildende
.Naht-, Heft- oder Anbindestellen“ vor, vgl. Spalte 2, Zeilen 23 bis 26 im Zusam-
menhang mit Spalte 3, Zeile 66 bis Spalte 4, Zeile 2. Dartber hinaus offenbart die
K3 auch einen Aufbau der Heizmatte mit ,zwei miteinander verbundenen Bahnen®,
wodurch sich ,die Parameter Flexibilitdt und Porositat mit grof3er Variationsbreite
aufeinander abstimmen® lassen - vgl. Spalte 2, Zeilen 29 bis 37 - und somit ent-
sprechend der Forderung des dortigen Anspruchs 1 einen flachenférmigen, fle-
xiblen Trager mit poréser Struktur auch des zweiten Halteelements - eben der
zweiten Bahn - bilden. Bei dieser Alternative besteht somit auch das zweite Halte-
element aus einem durchstoRenen Material entsprechend den Merkmalen 1.2™*
und 1.2.1™". Diesen beiden offenbarten Varianten ist die Anordnung der Heizlei-
'3HA

tung (Merkmal 1

mein (Merkmale 1.174, 1.2"4 und 1.3.3.

) zwischen einem ersten und einem zweiten Halteelement ge-

Zumindest bei der Ausfuhrungsvariante mit ,Klebebandern“ in Form ,schmal ge-
wahlter Streifen” (vgl. Spalte 2, Zeilen 23 bis 28), die nach dem Verstandnis die-
ses Begriffs durch den Fachmann im Sinne seiner fachutblichen Bedeutung ein
Halteelement mit einer klebenden Oberflache entsprechend Merkmal 1.1.2™* zur
Lverbindung zwischen dem Trager und dem Heizleiter” (vgl. Spalte 3, Zeile 66f.
i. V. m. Figur 4) bilden, ergibt sich - abweichend von der im Urteil des Landgerichts
Dusseldorf 4a O 266/09 geaulierten Rechtsauffassung - durch die resultierenden
.Beruhrpunkte* bzw. ,punktférmigen Befestigungsstellen” (vgl. Spalte 2, Zeilen 23
bis 26 bzw. Spalte 4, Zeilen 1 bis 5) zwangslaufig eine Anordnung der Heizleitung
durch Verklebung mit der klebenden Oberflache anstof3end an das - dort aller-
dings zweite, nicht durchstoRen ausgeflihrte - Halteelement entsprechend den
Merkmalen 1.3.1™" und 1.3.2",
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1.2 Mithin gehen aus der K3 bereits alle Merkmale des Gegenstands des gelten-
den Anspruchs 1 fur sich hervor, allerdings findet sich in der K3 in keiner der dort
hervorgehenden Varianten eine Lehre, welche samtliche Merkmale des An-
spruchs 1 gemeinsam vereint. Jedoch vermittelt die K3 dem Fachmann die unmit-
telbare Lehre und Erkenntnis, dass durchsto3ene Materialien fur beide Halteele-
mente, wie bei der Alternative mit ,zwei miteinander verbundenen Bahnen*, vor-
teilhaft sind und dass die Verwendung von klebenden Streifen als Halteelement
zur Herstellung einer vorgefertigten Heizmatte eine vorteilhafte Alternative zu an-

deren Befestigungstechniken bildet.

1.3 Der Aufbau derartiger, in gro3en Mengen herzustellender Heizleitungsmatten,
die aufgabengemal einfach herzustellen und verwendbar sein sollen, muss des-
halb zwangslaufig fur eine Massenfertigung geeignet sein. Der Fachmann, der
nach Verfahren zur industriellen Massenfertigung der in K3 beschriebenen Varian-
ten sucht, stol3t zwangslaufig auf die ein Verfahren zur Herstellung von ,Heizban-
dern“ beschreibende G1 (vgl. dort Anspruch 1): Nach der dort - im Zusammen-
hang mit der in Figur 1 dargestellten Maschine - beschriebenen Vorgehensweise
wird ein eine Heizleitung entsprechend Merkmal 1.3™ bildender, auch isolierter
Heizleiter (vgl. dort Unteranspruch 19) ,zickzackformig“ um Stifte an einer gedreh-
ten Walze gelegt, die bei Weiterdrehung gegen ein zuvor mit Klebstoff Giberzoge-
nes Band, also ein den Merkmalen 1.1 und 1.1.2"* entsprechendes Halteele-
ment mit einer klebenden Oberflache, gedriickt wird, vgl. dort Anspriiche 1 und 2
im Zusammenhang mit Seite 1, Zeilen 21 bis 29. Nach diesem Andrickvorgang
wird das so gefertigte und in Folge auf eine Vorratsrolle zu bewegende Heizband
mit der daran haftenden Heizleitung zwangslaufig von den Fihrungselementen
entsprechend Merkmal 6.7 entfernt, vgl. Anspruch 2 im Zusammenhang mit Fi-
gur 2. Bei diesem bekannten Verfahren wird somit die Heizleitung mithilfe dieser
Fihrungselemente entsprechend Merkmal 6.5™ derart an dem ersten Halteele-
ment angebracht, dass die Leitung nach diesem Fertigungsschritt, bei dem das
Halteelement zwangslaufig den Fihrungselementen benachbart - entsprechend
Merkmal 6.4 - angeordnet wird, auf dem ersten Halteelement klebend angeord-

net verbleibt; im angeklebten Zustand ist die Heizleitung dann entsprechend den
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Merkmalen 1.3.1™ und 1.3.2"4 auf dem ersten Halteelement und daran ansto-

Rend angeordnet.

In G1 ist dartber hinaus noch die Beklebung der bereits klebrigen Seite dieser
Einheit mit einem Deckband vorgeschlagen, vgl. Seite 1, Zeilen 35 bis 40 bzw. Un-
teranspruch 3, das insoweit ein zweites Halteelement entsprechend Merkmal 1.2
bildet und in einem entsprechenden Verfahrensschritt anzubringen ist, bei dem
sich dann eine Anordnung der Heizleitung zwischen den zwei Halteelementen ent-

sprechend Merkmal 6.6™ bzw. 1.3.3™ ergibt.

Das aus G1 hervorgehende Herstellungsverfahren entspricht somit der im Ab-
satz 0028 in der K2 - fUr eine fortlaufende Fertigung - beschriebenen Ausfihrungs-

variante der auch in dieser Kategorie beanspruchten Erfindung.

Als Tragermaterial schlagt die G1 u. a. ein Glasfadengewebe vor (vgl. Unteran-
spruch 10), das per se durchstofRen und flexibel ist, jedoch nach Auffassung der
Patentinhaberin in Form eines dichten Gewebes nicht den Anforderungen bei der

Errichtung einer Bodenheizung genugt.

Jedenfalls bildet dieses so aus dem Band mit der klebenden Oberflache, dem
Heizleiter und dem Deckband gebildete Heizleitungsband eine Heizleitungsmatte
vorgegebener Lange, weil es in diesem Vorfertigungszustand auf den zu behei-
zenden Gegenstand geklebt werden kann, vgl. dort Anspruch 2. Derart hergestell-
te Heizb&nder, bei denen die Heizleitung zwischen den Halteelementen entspre-
chend Merkmal 1.3.3™ angeordnet ist, sollen sich nach einem Vorschlag in G1
auch zum Herstellen von elektrisch heizbaren Zimmerdecken und Wéanden eignen,
vgl. Seite 1, Zeilen 9 bis 14, wofir diese Heizbander dann an dem zu beheizenden

Gegenstand befestigt werden, vgl. dort Unteranspruch 3.

Wegen des ahnlichen Anwendungsgebietes und einer ahnlichen Problemstellung
erkennt der Fachmann, der stets bestrebt ist, fir einen bestimmten Zweck eine

bessere - oder auch nur eine andere - Losung zu finden, als sie der Stand der
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Technik zur Verfigung stellt (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 - Tz. 20 - Fischbissan-
zeiger), die Eignung dieses bekannten Verfahrens zur Herstellung der in K3 nur
gegenstandlich offenbarten Varianten mit Klebebandern wie auch zwei aneinan-
derliegenden Matten unmittelbar und wendet dieses im Rahmen einer einfachen
Auswahlentscheidung entsprechend der in K3 herausgestellten Praferenz gegen-
Uber den weiteren in K3 genannten Befestigungstechniken (s. 0. im Hinblick auf

Spalte 3, Zeile 66f.) auch bevorzugt an.

1.4 Ohne das aus G1 bekannte Verfahren abzuandern zu mussen, gelangt der
Fachmann durch die im Hinblick auf die Auswahl des glinstigsten Herstellungsver-
fahrens veranlasste Ubertragung auf die Herstellung von Heizleitungsmatten zur
Einrichtung einer Bodenheizung entsprechend Merkmal 1.0"* zwangslaufig zu ei-
ner alle Merkmale des Gegenstands des geltenden Anspruchs 1 aufweisenden
Heizleitungsmatte. Hierfir musste er das in G1 beispielhaft anhand eines ,band-
formigen Tragers* (vgl. Seite 2, Zeile 46) aus ,Glasfadengewebe* (vgl. Unteran-
spruch 10) beschriebene Verfahren lediglich mit einem bahnférmigen, fur den An-
wendungsfall einer Bodenheizung geeigneten Trager durchfiihren, wofir dieser
entsprechend der Lehre der G1 (Seite 1, Zeilen 30 bis 34) auf der Seite, an der
der Heizleiter anliegen soll, mit Klebstoff zur Erzielung einer klebenden Oberflache

Zu versehen war.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht patentfahig.

Zu den Hilfsantragen

1. Gemald Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sind beide Halteelemente gegeniber

dem Anspruch 1 gemald Hauptantrag ausdrtcklich als ,netzférmig“ qualifiziert, ,um
Kittmaterial, das an der Heizleitungsmatte angebracht ist, durchzulassen®;

mithin sind folgende Merkmale erganzend vorgesehen:
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1.1.3""  Das erste Halteelement ist netzférmig, um Kittmaterial, das an der
Heizleitungsmatte angebracht ist, durchzulassen.
1.2.3"  Das zweite Halteelement ist netzférmig, um Kittmaterial, das an der
Heizleitungsmatte angebracht ist, durchzulassen.
Diese Eigenschaft entsprechend Merkmal 1.1.3™ eines gemaR Merkmal 1.1.1™
ausgefuhrten Materials zur Einrichtung einer Bodenheizung entsprechend Merk-

mal 1.0

(s. 0. zum Verstandnis) weist bereits das fur diesen Anwendungsfall in
K3 beschriebene Tragermaterial auf, weil es eine gitterférmige, von Estrich durch-
dringbare Struktur besitzen soll, vgl. Spalte 2, Zeilen 3 bis 9 im Zusammenhang

mit Spalte 1, Zeilen 44 bis 47.

Hinsichtlich der Ubrigen Merkmale wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zum

Anspruch 1 gemald Hauptantrag hingewiesen.

Well der Fachmann der K3 - wie vorstehend zum Hauptantrag ausgefthrt - jeden-
falls fir die Variante mit zwei ,miteinander verbundenen Bahnen® (Spalte 2, Zei-
le 30) den Vorschlag einer Verwendung von Tragergewebe mit gitterférmiger
Struktur auch fir das zweite Halteelement entsprechend den Merkmalen 1.1.3™
und 1.2.3" entnimmt, fiihrt die naheliegende Anwendung des aus G1 bekannten,
ohne Abanderung zur Durchfiihrung des Verfahrens gemalR Patentanspruch 6
nach Hilfsantrag 1 geeigneten Verfahrens bei Verwendung derartiger Tragermate-
rialien flr das dort das erste Halteelement bildende, ,einseitig mit Klebstoff verse-
hene [...] Band“ (vgl. dort Anspruch 2) wie auch fur das dort das zweite Halteele-
ment bildende ,Deckband” (vgl. Seite 1, Zeilen 35 bis 40) zwangslaufig zum Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 1.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag nicht patentfahig.

2. Gemald Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 soll Gber die MalRnahmen beim Gegen-

stand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag hinaus auch die Oberflache des zweiten
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Halteelementes klebend sein; mithin ist folgendes Merkmal erganzend vorgese-

hen:

1.2.2"2  (ein zweites Halteelement) mit einer klebenden Oberflache.

Bereits die K3 schlagt fur die Variante mit zwei Bahnen und dazwischen liegen-
dem Heizleiter, die jeweils gleichsam eine gitterférmige Struktur aufweisen, die
Verbindung der beiden Bahnen miteinander durch ,Verkleben“ vor, vgl. Spalte 2,
Zeilen 35 bis 37.

Dem Fachmann, der in fachmé&nnischer Anpassung an den praktischen Bedarfsfall
entsprechend dem Vorschlag in K3 eine ,hohe Lagestabilitat des Heizleiters” (vgl.
Spalte 2, Zeilen 31 bis 35) trotz der geringen Anzahl an klebenden Beruhrungs-
stellen zwischen Tragern mit gitterférmiger Struktur anstrebt, bot sich hierfir auch
die Ausfihrung des zweiten Halteelements - wie die des ersten Halteelementes
nach dem Vorbild der G1 - mit einer klebenden Oberflache an, um diesen in K3

angesprochenen Vorteil durch Verklebung realisieren zu kénnen.

Hinsichtlich der Ubrigen Merkmale wird auf die vorstehenden Ausfiihrungen zum

Anspruch 1 gemald Hauptantrag hingewiesen.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalf3 Hilfsantrag 2 nicht patentfahig.

3. Gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 sollen Uber die MalRhahmen des An-

spruchs 1 gemal Hauptantrag hinaus die beiden jeweils mit klebender Oberflache
- entsprechend dieser Weiterbildung gemafd Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 - aus-
zufihrenden Halteelemente ,netzférmig“ - entsprechend dieser Weiterbildung ge-
mafk Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 - sein; mithin ist der geltende Anspruch 1
durch die Merkmale 1.1.3"%, 1.2.3" und 1.2.2"? gegeniiber Anspruch 1 nach

Hauptantrag erganzt.
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Aus vorstehenden Ausfiihrungen zu den Gegenstanden des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 bzw. Hilfsantrag 2 folgt, dass der hier beanspruchte, deren Merkmale
zusammenfassende Gegenstand ebenfalls nicht patentfahig ist: Bei der - jeweils
naheliegenden - Ausbildung auch des zweiten Halteelements in Form einer zwei-
ten Bahn mit ,gitterformiger Struktur* wie aus K3 Spalte 2, Zeilen 8 und 9 hervor-
gehend und deren Ausbildung mit klebender Oberflache wie aus G1 a. a. O. fur
das erste Halteelement hervorgehend, ergibt sich eine vorgefertigte Heizleitungs-
matte mit allen, vorstehend fur sich nachgewiesenen Merkmalen des Anspruchs 1
gemal Hilfsantrag 3.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal3 Hilfsantrag 3 nicht patentfahig.

4. Gemal Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 ist das zweite Halteelement Uber die

Merkmale des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 3 hinaus dahingehend naher defi-
niert, dass es wesentlich kleinere Abmessungen als das erste Halteelement auf-
weisen soll und einen oder mehrere Streifen umfassen soll, die sich entlang der
Heizleitungsmatte erstrecken. Zudem sollen die klebenden Oberflachen (Merkma-
le 1.1.2" und 1.2.2"%)  selbstklebend ausgefiihrt sein; mithin umfasst der An-
spruch 1 gemalR Hilfsantrag 4 Gber die Merkmale des Anspruchs 1 gemald Haupt-
antrag hinaus die Merkmale 1.1.3™, 1.2.3" und 1.2.2"% sowie noch folgende

Merkmale:

1.2.4"  Das zweite Halteelement weist im Wesentlichen kleinere Abmes-
sungen als das erste Halteelement auf.

1.2.5"  Das zweite Halteelement umfasst einen oder mehrere Streifen, die
sich entlang der Heizleitungsmatte erstrecken.

1.1.2.17 Die Oberflache (des ersten Halteelementes) ist selbstklebend.

1.2.2.17 Die Oberflache (des zweiten Halteelementes) ist selbstklebend.

Die in K3 beschriebene Variante einer vorgefertigten Heizleitungsmatte mit einem
ersten Halteelement in Form eines gitterférmigen Tragergewebes und einem zwei-

ten Halteelement in Form von ,Klebebandern® - insoweit selbstklebend entspre-
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chend Merkmal 1.2.2.1"* - wesentlich kleinerer Abmessungen (vgl. Spalte 3, Zei-
le 68 in K3) hat einen Aufbau, bei dem sich diese ,schmal gewahlten Streifen“ (vgl.
Spalte 2, Zeilen 23 bis 28) mit ihrer klebenden Oberflache zur Fixierung des Heiz-
leiters entlang der Heizleitungsmatte erstrecken, wodurch die Heizleitung zwi-
schen den zwei Halteelementen angeordnet ist - vgl. hierzu auch obige Ausfihrun-
gen zum Gegenstand des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag. Diese Variante weist
insoweit Giber die Merkmale 1.0™4, 1.1, 1.1.1" 1.1.3", 1.2 1.2.2"% 1.2.2.1™,
1.3 1.3.1"4 1.3.2"* und 1.3.3™ hinaus auch die Merkmale 1.2.4™ und 1.2.5"

auf.

Weil bei dieser Variante die Merkmale 1.1.2"* und 1.1.2.1™ (erstes Halteelement
mit selbstklebender Oberflache) und 1.2.1" sowie 1.2.3™ (zweites Halteelement
durchstol3en, netzformig) des im Umfang des Hilfsantrags 4 beanspruchten Ge-
genstandes fehlen, leistet dieser demgegeniber lediglich eine vollstdndige Durch-
lassigkeit aller Bereiche des durch die Halteelemente gebildeten Tréagers fir Kitt-
material und die Bereitstellung einer von der - tatsachlichen, im Anspruch nicht de-
finierten - Erstreckung, d.h. Gro3e beider Halteelemente abhangigen, erhtéhten
Anzahl gegenseitiger Befestigungspunkte mehr. So ergeben sich bei dem hierzu
in Figur 4 der K3 gezeigten Aufbau klebende Verbindungsstellen lediglich dort, wo
das Klebeband am Heizleiter oder an dem gitterférmigen Trager anliegt, wahrend
beim vorliegend beanspruchten Gegenstand alle sich bei der Zusammenfliigung
ergebenden BerlUhrungsstellen zwischen den Netzen und dem Heizleiter auch

Klebverbindungen ausbilden.

Das danach objektiv bestimmte, durch den Gegenstand des gemalR Hilfsantrag 4
geltenden Anspruchs 1 geldste Problem (vgl. BGH GRUR 2010, 602, 605, Tz. 27
- Gelenkanordnung; GRUR 2010, 607, 608, Tz. 18 - Fettsaurezusammensetzung)
besteht in der Gewahrleistung einer ausreichenden Lagestabilitdt des Heizleiters,
die bei Tragern mit gitterférmiger Struktur von der relativen Erstreckung der Halte-
elemente gegenuber der - im Anspruch ebenfalls nicht definierten - Anordnung
des Heizleiters abhangt. Daraus ergibt sich wiederum die Anzahl der tGberhaupt fir

eine Verbindung zur Verfigung stehenden Beriihrpunkte zwischen Halteelement
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und daran anstofRend anliegendem Heizleiter, abhangig von der Festigkeit der nur

punktférmigen Befestigungsstellen.

Weil sich fur eine ausreichende Fixierung des Heizleiters entlang des Verlaufs sei-

ner Verlequng einerseits die Ausbildung einer selbstklebenden Oberflache ent-

sprechend Merkmal 1.1.2.1

des entsprechend grol3 gewahlten ersten Halteele-
ments nach dem Vorbild der G1 anbietet (s. 0. zum Haupt- und Hilfsantrag 2), wird
der Fachmann in Anpassung an den praktischen Bedarfsfall zur Verbesserung der
Fixierung auch von der Seite des zweiten Halteelements her anstelle der in K3 be-
schriebenen ,Klebebander* - angesichts deren offensichtlicher Nachteile bei Wahl
breiter Klebeb&nder, soweit nur Streifen mit groRerer Breite ,technisch ausrei-
chend” (vgl. Spalte 3, Zeilen 55 bis 58) waren - das zweite Halteelement nicht nur
ebenfalls netzférmig entsprechend der zweiten aus K3 hervorgehenden Variante
mit ,sandwichartig zwischen zwei porésen Bahnen“ liegendem Heizleiter (vgl.
Spalte 4, Zeilen 3 bis 5) gestalten, sondern dieses zweite Halteelement im Rah-
men einer handwerklichen Malinahme auch den tatséachlichen Erfordernissen ent-
sprechend dimensionieren. Den Grenzfall bei Verwendung genau eines (einsticki-
gen) zweiten Halteelementes bildet hier die EinschlieBung des Heizleiters zwi-
schen zwei (gleichbreiten) Bahnen entsprechend der aus K3 (Spalte 2, Zeilen 29
bis 31) hervorgehenden Variante. Diese Optimierung hinsichtlich der Erstreckung
der Halteelemente im Hinblick auf die Anzahl und Anordnung der klebenden Ver-
bindungsstellen gehdrt zum normalen Koénnen eines Fachmanns, der die optima-
len GroRRenverhaltnisse je nach Material und Klebwirkung durch einfache Versu-
che ermitteln wird.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalf3 Hilfsantrag 4 nicht patentfahig.

5. Der mit dem Hilfsantrag 5 isoliert verteidigte Verfahrensanspruch 3 geman Hilfs-

antrag 4 ist auf ein unveréandert die Schritte gemaR den Merkmalen 6.4 bis 6.7
des Anspruchs 6 nach Hauptantrag aufweisendes Verfahren gerichtet, das zur
Herstellung eines die Merkmale des Anspruchs 1 gemal} Hilfsantrag 4 aufweisen-
den Erzeugnisses vorgesehen ist, das somit auch die erzeugnistechnischen Merk-

male 6.1 bis 6.3"* gemaR Anspruch 6™ nach Hauptantrag umfasst.
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Obige Ausfuhrungen zur naheliegenden Auffindung der Erzeugnisse nach An-
spruch 1 gemald Hauptantrag bzw. Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4 bei Anwen-
dung eines bekannten Verfahrens zu deren Herstellung gelten somit sinngemaf
auch fur diesen, auf das Herstellungsverfahren gerichteten Anspruch:

Der Fachmann wirde das aus G1 hervorgehende Verfahren, bei dem durch fort-
laufendes Andrticken der Heizleitung an ein Band mit ,klebriger* und somit selbst-
klebender Oberflache mithilfe von Fuhrungselementen, die auch dort ein ge-
wlnschtes Muster fir die Ausdehnung der Heizleitung angeben, mit abfolgender
Aufbringung eines Deckbandes (vgl. a. a. O.) - auch in Form eines selbstkleben-
den Streifens relativ kleinerer Abmessungen - ohne Abanderung auch zur Vorferti-
gung einer Heizleitungsmatte mit den Merkmalen 1.1"* bis 1.3.3"* einschlieRlich
der Merkmale 1.1.2.1™/ 1.2.2.1", 1.1.3™ / 1.2.3" 1.2.2" 1.2.4™ und 1.2.5™
verwenden, deren Aufbau sich fir den Fachmann aus vorstehend zum Gegen-
stand des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag 4 angefiihrten Griinden in naheliegen-
der Weise aus der Kombination der K3 mit dem Inhalt der G1 ergibt.

Somit ist auch der mit Hilfsantrag 5 verteidigte Patentgegenstand nicht patentfahig
- mithin ist das Patent auch im Umfang der hdchst hilfsweisen Verteidigung nicht
bestandsfahig.

6. Aus dem zum Hilfsantrag 5 beziiglich Anspruch 3 gemaR Hilfsantrag 4 Gesag-
ten folgt im Ubrigen auch die fehlende Patentfahigkeit des Gegenstands des je-
weiligen Anspruchs 6 nach Hauptantrag und den Hilfsantrdgen 1 bis 3, welche die
Beklagte trotz ausdricklichen Befragens durch den Senat zudem auch nicht iso-
liert verteidigt hat. Diese gilt auch fur die Unteranspriche gemald dem Hauptantrag
und den jeweiligen Hilfsantragen, die gleichfalls keinen eigenstandig erfinderi-

schen Gehalt aufweisen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG,

§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.
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