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betreffend das deutsche Patent 10 2007 031 687

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 13. Dezember 2016 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Schramm, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Egerer, des
Richters Katker, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Wismeth sowie des Richters

Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 10 2007 031 687 wird fur nichtig erklart.

Il.  Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. Juli 2007 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt angemeldeten Patents 10 2007 031 687 (Streitpatent). Das
Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise beschrankt mit 16 Hilfsantragen
verteidigt wird, tragt die Bezeichnung , Thermische Isoliermatte zur Verwendung
als Untersetzer oder Topflappen® und umfasst 20 Patentanspriche, deren Pa-

tentanspruch 1 wie folgt lautet:



1. Thermische Isoliermatte (1) zur Verwendung
als Untersetzer oder Topflappen, bestehend aus ei-
nem Grundkdérper (2) mit einer Oberseite (3) zum Ab-
stellen oder zur Kontaktierung eines Gebrauchsge-
genstands und einer Unterseite (4) zur Positionie-
rung des Grundkorpers (2) auf einer Stellflache oder
zum Ergreifen des Grundkérpers (2), wobei der
Grundkérper (2) aus einem flexiblen Material besteht
und das Material eine die Tragfahigkeit und die ther-
mische Isolation des Grundkérpers (2) beglinstigen-
de Formgebung dahingehend aufweist, dass der
Grundkérper (2) in eine Vielzahl von wabenférmigen
Kammern (9) unterteilt ist, wobei an die Oberseite (3)
angrenzende Kammern zur Oberseite (3) und an die
Unterseite (4) angrenzende Kammern (9) zur Unter-
seite (4) hin offen sind.

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 riickbe-
zogenen  Patentanspriche 2  bis 20 wird auf die Patentschrift
DE 10 2007 031 687 B4 verwiesen.

Die Klagerin, die das Streitpatent in vollem Umfang angreift, macht den Nichtig-
keitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend. Sie stitzt ihr Vorbringen auf

folgende Dokumente:

(NIK3) Klageschrift vom 24. September 2014 betreffend das parallele
Verletzungsverfahren vor dem LG Mannheim, 16 S.

(NiK4) DE 10 2007 031 687 B4 — Streitpatent

(NIK5) Merkmalsanalyse, 1 S.

(NiK6) DE 89 01 034 U1

(NIK7) DE 40 03 770 Al

(NiK8) DE 1 887 865 U

(NiK9) DE 82 27 346 Ul

(NiK10) DE 92 08 566 U1

(NiK11) Registerauszug: Designs Registry, Intellectual Property Depart-
ment, Hong Kong, Registration No. 0602565.6 [unter der URL
http://ipsearch.ipd.gov.hk/design/search/... abgerufen am
6. August 2012], date of entry in the register: 27.10.2006, 5 S.



(NiK12)

(NiK13)

(NiK14)

(NiK15)

(NiK16)

(NiK17)

(NiK18)

(NiK19)

(NiK20)

LEE SANG, D.: 2007 International Home & Housewares Best
Of Show Results, mit Datumsangabe “May 01, 2007”, URL:
http://www.gourmetretailer.com/top-story-profiles_trends-

2007 _international_home_amp_housewares_best_of show-re-
sults-6917.html [abgerufen am 10. November 2014], 9 S.

DE 20 2005 001 521 U1

Supracor Press-releases, 2014. URL:
http://lwww.supracor.com/news/press-releases/ [abgerufen am
10. November 2014], 3 S.

PADITZ, E. et al.: Einfluss der Struktur von drei Babymatratzen
auf den CO,-Durchlass und auf die Temperaturaufnahme.
3. Expertentagung zur Pravention des plotzlichen Kindstodes,
Dresden, 22. Januar 2006, 22 S.

Supracor Spa & Skin Care, 2013. URL:
http://www.supracor.com/store/lifestyles/spa-and-skin-care [ab-
gerufen am 7. April 2013], 7 S.

Hong Kong Intellectual Property Journal, 27. Oktober 2006,
Deckblatt und S. 1/59, 2/59, 52/59

E-Mail-Verkehr der Klagervertreter mit dem Hong Kong
Intellectual Property Department v. 22. und 23. August 2016
sowie Ausdruck des Registerauszugs, 1 u. 6 S., darunter eine
Leerseite.

Locarno-Klassifikation zur Klasse-Unterklasse 06/13. URL:
http://www.dpma.de/locarno/search-Locarno.php  [Abrufdatum
25. August 2010], 1 S.

siliconezone® - Products - Grid Pot Holder Pot Holder -
Tendence Lifestyle Award 2007. URL: https://siliconezone.com

[Abrufdatum nicht genannt], 1 S.

Die Klagerin hat au3erdem in der mindlichen Verhandlung einen weiteren Inter-

netartikel sowie dazu eine Ubersetzung des Begriffes ,trivet‘ aus dem Internetlexi-
kon LEO uberreicht:



(NiK21) Homeworld Business: Silicone Zone Debuts Silicone Grid Pot
Holders. 12. Marz 2007. URL:
https://www.homeworldbusiness.com/silicone-zone-debuts-
silicone...[abgerufen am 10. Dezember 2016], 1 S.

(NiK22) LEO: trivet — Englisch — Deutsch Worterbuch. URL:
https://dict.leo.org/ende/index_de.html#search=trivet ... [abge-
rufen am 12. Dezember 2016], 1 S.

Nach ihrer Auffassung fehlt dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 bei der ge-
botenen breiten Auslegung seiner Merkmale die Patentfahigkeit. Ma3gebend fur
die Auslegung des Patentanspruchs sei nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs die Beschreibung gemal der Patentschrift NiK4. Darin wirden in Ab-
satz [0028] zahlreiche mogliche Formen von Kammern beschrieben, auch Quader,
wie sie in NiK11 und NiK12 abgebildet seien. Ebenso folge aus den Unteranspri-
chen 2 und 3 sowie aus der Beschreibung (NiK4: [0030]), dass auch geschlossene
Kammern von Patentanspruch 1 erfasst wirden. Da die Beschreibung die Ver-
wendung der Isoliermatte als Schlafunterlage (NiK4: [0002], [0038]) und nach der
dortigen Diktion zudem auch den Menschen — in abstrakter Weise — als ,Ge-
brauchsgegenstand® (NiK4: [0002]) einbeziehe, sei die Dimensionierung der be-

anspruchten Isoliermatte breit auszulegen.

Dementsprechend fehle dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 die Neuheit ge-
genuber den Entgegenhaltungen NiK6, NiK7 und NiK11 bis NiK13, da diese samt-
liche seiner konstruktiven Merkmale offenbarten. Hierbei sei zu berlcksichtigen,
dass die im Patentanspruch enthaltenen Zweckangaben nicht die Neuheit des be-

anspruchten Erzeugnisses begriinden kénnten.

Entgegen der Auffassung der Beklagten seien die Entgegenhaltungen NiK11 und
NiK12 vorveroffentlicht, was sich auch aus den dazu erganzend vorgelegten Un-
terlagen NiK17 bis NiK21 ergebe.



Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruhe auch nicht auf erfinderischer Ta-
tigkeit. Ausgehend von der NiK11 oder NiK12 mit der dort gezeigten quaderfoérmi-
gen Kammerstruktur werde der Fachmann die in der Prasentationsunterlage
NiK15 gezeigte Bienenwabenstruktur einer Babymatratze ohne erfinderisches Ta-
tigwerden auf thermische Isoliermatten zur Verwendung als Topflappen oder Un-
tersetzer Ubertragen. Auch die NiK13, welche in die Warmeisolierung allgemein
betreffende IPC-Klasse F16 klassifiziert sei, vermittle ihm die Lehre wabenférmi-

ger Kammern fur Unterlagen.

Gleichermalen seien die Unteranspriiche weitgehend insbesondere durch die
NiK11 oder NiK12 neuheitsschadlich getroffen. Im Ubrigen seien sie nicht erfinde-

risch.
Entsprechendes gelte fiir die Gegenstdnde der Hilfsantrdge. Gegenluber dem an-
gefuhrten Stand der Technik beruhten sie jedenfalls nicht auf erfinderischer Téatig-
keit.
Die Klagerin beantragt,
das deutsche Patent 10 2007 031 687 fir nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsantrage 1 bis 8 geman
Schriftsatz vom 17. August 2016,

weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrage 9 bis 16 ge-
mal3 Schriftsatz vom 18. Oktober 2016 erhalt.



Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen. Sie verweist auf folgende
Dokumente:

(UN1) Merkmalsanalyse

(UN2) Auszug aus Wikipedia zum Suchbegriff ,Google“. URL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Google [abgerufen am
10. August 2016], 19 S.

(UN3) Auszug aus Wikipedia zum Suchbegriff ,Prisma (Geometrie)*
URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Prisma_Geometrie [abgeru-
fen am 12. August 2016], 2 S.

(UN4) mobelkulturONLINE: Tendence Lifestyle 2007 - Keine
Terminverschiebung vom 23. November 2011. URL:
http://moebelkultur.delnewsltendence-lifestyle-2007/keine-ter...
[abgerufen am 14. Oktober 2016], 3 S.

Gemal Hilfsantrag 1 wird in Patentanspruch 1 nach den Wértern ,, ... aus einem
flexiblen Material® das Merkmal ,, , namlich Silikon,“ und nach den Wortern ,, ... in
eine Vielzahl von wabenférmigen Kammern (9) unterteilt ist,“ das weitere Merkmal
,wobei die wabenformigen Kammern (9) jeweils als ein Kérper mit der Grundflache
eines regelmafligen Sechsecks ausgebildet sind,” eingefluigt. Der erteilte Pa-
tentanspruch 12 wird gestrichen. Die Nummerierung und die Rickbeziige der

weiteren Patentanspriiche werden angepasst.

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 1 mit dem Unterschied, dass folgendes Merkmal angefuigt wird: ,und wobei
der Grundkorper (2) am Aul3enbereich von einem Rand (8) umgeben ist.“ Gegen-
Uber Hilfsantrag 1 wird zusatzlich der erteilte Patentanspruch 18 gestrichen. Die
Nummerierung und die RlUckbezlige der weiteren Patentanspriiche werden ange-

passt.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 2 mit dem Unterschied, dass der Ausdruck ,jeweils als ein Korper durch



den Ausdruck ,jeweils als ein gerades Prisma“ ersetzt wird, so dass der betref-
fende Halbsatz lautet: , ... wobei die wabenférmigen Kammern (9) jeweils als ein
gerades Prisma mit der Grundflache eine regelmaRigen Sechsecks ausgebildet
sind, ...“ Die Unteranspriiche bleiben gegentber Hilfsantrag 2 unverandert, was

auch fur die weiteren Hilfsantrage bis einschlief3lich Hilfsantrag 7 gilt.

Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 4 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 3 mit dem Unterschied, dass folgendes Merkmal angeflgt wird: , , wobei
der Rand als umlaufende Materialverstarkung ausgebildet ist, die umfanglich die
Oberseite (3) und die Unterseite (4) miteinander verbindet.”

Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 5 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 4 mit dem Unterschied, dass als weitere Merkmale aufgenommen sind,
dass an die Oberseite angrenzende, zur Oberseite hin offene Kammern und an
die Unterseite angrenzende, zur Unterseite hin offene Kammern angeordnet sind
und dass die wabenférmigen Kammern in einer Wabenstruktur angeordnet sind,
so dass sie die Oberseite und die Unterseite jeweils luickenlos fillen. Der entspre-
chende Halbsatz lautet damit: , ..., wobei an die Oberseite (3) angrenzende
Kammern (9) angeordnet sind, die zur Oberseite (3) hin offen sind und an die Un-
terseite (4) angrenzende Kammern (9) angeordnet sind, die zur Unterseite (4) hin
offen sind, wobei die wabenférmigen Kammern (9) in einer Wabenstruktur ange-
ordnet sind, so dass sie die Oberseite (3) und die Unterseite (4) jeweils lickenlos

fullen ...“.

Patentanspruch 1 gemalf3 Hilfsantrag 6 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 4 mit dem Unterschied, dass die zwischen den Wértern ,Untersetzer und
,Topflappen® befindliche Konjunktion ,oder‘ durch das Wort ,und“ ersetzt wird. Die
Einleitung des Patentanspruchs lautet damit: ,Thermische Isoliermatte (1) zur

Verwendung als Untersetzer und Topflappen, ...“

Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 7 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 5 mit dem Unterschied, dass die zwischen den Woartern ,Untersetzer und



,1opflappen® befindliche Konjunktion ,oder” durch ,und“ ersetzt wird, so dass die
Einleitung des Patentanspruchs identisch lautet wie diejenige des Patentan-

spruchs 1 gemal Hilfsantrag 6.

Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 8 entspricht Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-
antrag 7 mit dem Unterschied, dass folgendes Merkmal angefugt wird: ,und wobei
die an die Oberseite (3) angrenzenden Kammern (9) von den an die Unterseite (4)
angrenzenden Kammern (9) durch eine Wand getrennt sind.“ Die erteilten Pa-
tentanspriche 2 bis 4 werden gestrichen, ebenso wie die erteilten Patentanspri-
che 12 und 18. Die Nummerierung und die Rickbeziige der weiteren Patentan-

spruche werden angepasst.

Die weiteren Hilfsantrdge 9 bis 16 entsprechen — in dieser Reihenfolge — den
Hilfsantragen 1 bis 8, mit dem Unterschied, dass jeweils der Begriff ,Untersetzer”
durch den Begriff ,Topfuntersetzer® ersetzt wird, so dass die Einleitung des jewei-
ligen Patentanspruchs 1 lautet: ,Thermische Isoliermatte (1) zur Verwendung als

Topfuntersetzer oder Topflappen, ...“.

Nach Auffassung der Beklagten ist der Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1 patentfahig. Er sei auch entsprechend seiner funktionalen Merkmale
auszulegen, denn die beanspruchte thermische Isoliermatte sei durch funktionale
Merkmale definiert, die die Erfindung nicht mit kdrperlich-strukturellen Merkmalen,
sondern vielmehr durch die Angabe der erzielten Wirkung oder Eigenschaft defi-
nierten. Danach ergebe sich ihre Eignung als Untersetzer oder Topflappen. Folg-
lich seien diejenigen Mittel in den Schutzumfang einbezogen, die die Wirkung bzw.
Eignung als Untersetzer oder Topflappen ergaben. Im Gegensatz zum urspriing-
lich sehr weit beanspruchten Gegenstand sei damit insbesondere eine entspre-
chend dem Verwendungszweck handhabbare Dimensionierung der Isoliermatte
vorgegeben, ebenso eine entsprechende Flexibilitat. Weiter sei die Unterteilung
des Grundkdrpers in wabenférmige Kammern beansprucht, wobei der Begriff ,wa-
benformig” in den Absatzen [0022] und [0046] des Streitpatents im Sinne eines

regelmaldigen bzw. gleichmalRRigen Sechsecks definiert sei.
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Bei dieser Auslegung des Patentanspruchs 1 sei sein Gegenstand neu. Keine der
angefuhrten Entgegenhaltungen offenbare alle Merkmale des Patentanspruchs.
Insbesondere zeigten die NiK6 und NiK7 keine streitpatentgemalfen (wabenformi-

gen) Kammern.

Die Beklagte bestreitet die Vorverdffentlichung der Entgegenhaltungen NiK11,
NiK12, NiK14 und NiK15 bzw. deren Inhalte. Die offentliche Zuganglichkeit vor
dem Anmeldetag des Streitpatents ergebe sich auch nicht aus den dazu ergéan-
zend vorgelegten Unterlagen NiK17 bis NiK20. Angesichts mangelnder Belege fur
eine Vorveroffentlichung und bei gleichzeitigem Bestehen von Anhaltspunkten, die
sogar gegen die Vorveroffentlichung der NiK12 sprachen, sei es flir die Beklagte
unzumutbar, wenn sie nachweisen musse, dass die NiK12 vor dem Anmeldetag

des Streitpatents nicht in dieser Form im Internet abrufbar gewesen sei.

Im Ubrigen zeigten auch die NiK11 und NiK12 keine Untersetzer oder Topflappen
mit den streitpatentgemaflen Merkmalen, insbesondere was die Flexibilitat des
Materials, ihre Eignung als Untersetzer und die Oberflachenstruktur mit waben-
formigen Kammern betreffe. Dies gelte umso mehr fur die gattungsfremde NiK13,
die als Unterlage zur Isolierung schwerer Maschinen weder Uber die streitpatent-

gemaRe Dimensionierung noch die notwendige Flexibilitat verflge.

Dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 fehle auch nicht die erfinderi-
sche Tatigkeit. Diese werde durch eine Gesamtschau der eingereichten
Dokumente nicht in Frage gestellt. Der angefiihrte Stand der Technik hatte den
Fachmann - auch in der Gesamtschau - allenfalls zur Beibehaltung
geschlossener Kammern bzw. zur Verbesserung des Isolierungsmittels angeregt
und somit von der Lehre des Streitpatents weggefihrt. Die gattungsfremden
Entgegenhaltungen NiK13 und NiK15 hatte der Fachmann dabei nicht
bertcksichtigt.
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Entscheidungsgriinde

Die auf die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPU) gestitzte Klage ist zulassig und

erweist sich auch als begriindet.

1. Das Streitpatent betrifft eine thermische Isoliermatte zur Verwendung als

Untersetzer oder Topflappen (vgl. NiK4: [0001]).

Nach den einleitenden Ausfliihrungen im Streitpatent sind thermische Isoliermatten
aus der Praxis bekannt und lassen sich im Zusammenhang mit Gebrauchsgegen-
standen beliebiger Art in vielen Bereichen des Haushalts und Wohnens nutzen.
Als Gebrauchsgegenstande nennt das Streitpatent Geschirr und beliebige sons-
tige Kuchenutensilien. Fir die Nutzung solcher Matten als Unterlage zum Schlafen
nach der Diktion des Streitpatents ist auch der Mensch ,— in abstrakter Weise —
Gebrauchsgegenstand® (vgl. NiK4: [0002]). Der Zweck einer thermischen Iso-
liermatte liegt im Schutz der Stellflache vor nachteiligen Temperatureinflissen und
vor Beschadigung durch den Gebrauchsgegenstand oder dessen Inhalt (vgl. NiK4:
[0003]-[0005]). Was die Verwendung thermischer Isoliermatten als Topflappen an-
belangt, dienen diese nicht nur dem Abstellen des Gebrauchsgegenstands, son-
dern auch dessen Ergreifen, wobei sie einen thermischen Schutz fir die Hand
bieten (vgl. NiK4: [0007]). Aus dem Stand der Technik bekannte Materialien fur
solche Isoliermatten weisen Nachteile wie ein hohes Gewicht und eine geringe
thermische Isolation auf (vgl. NiK4: [0006]). Textile, als Topflappen verwendbare
Isoliermatten gewahrleisten wegen ihrer leichten Verformbarkeit keinen zuverlas-
sigen thermischen Schutz (vgl. NiK4: [0008]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zu Grunde, eine
thermische Isoliermatte derart auszugestalten und weiterzubilden, dass sie sich
zur Verwendung als Untersetzer oder Topflappen besonders gut eignet. Sie soll
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einfach in der Konstruktion und gunstig in der Herstellung sein und eine hinrei-
chend gute Warmeisolation vor allem gegenuber sehr heillen Gegenstanden ge-
wahrleisten. (vgl. NiK4: [0015]).

3. Gelost wird diese Aufgabe gemal Patentanspruch 1 durch ein Erzeugnis mit
folgenden Merkmalen:

1  Thermische Isoliermatte (1)

2 zur Verwendung als Untersetzer oder Topflappen,

3  bestehend aus einem Grundkdrper (2)

4 mit einer Oberseite (3)

5  zum Abstellen oder zur Kontaktierung eines Gebrauchsgegenstands

6 und einer Unterseite (4)

7a zur Positionierung des Grundkérpers (2) auf einer Stellflache oder

7b  zum Ergreifen des Grundkorpers,
wobei der Grundkoérper (2) aus einem flexiblen Material besteht
und das Material eine die Tragfahigkeit und die thermische Isolation
des Grundkorpers (2) beginstigende Formgebung dahingehend
aufweist,

10 dass der Grundkérper (2) in eine Vielzahl von wabenférmigen Kam-
mern (9) unterteilt ist,

11 wobei an die Oberseite (3) angrenzende Kammern zur Oberseite (3)
und an die Unterseite (4) angrenzende Kammern (9) zur Unter-

seite (4) hin offen sind.

Gemal den Hilfsantragen werden in den Patentanspruch 1 weitere Merkmale ein-
gefugt, die auch teilweise umformuliert werden. Die Hilfsantrdge werden paar-
weise abgehandelt, denn die Anspruchsfassungen der Hilfsantrage 1 — 8 unter-
scheiden sich von denen der Hilfsantradge 9 — 16 einzig durch die Umformulierung
eines Teilmerkmals im Merkmal 2 (,zur Verwendung als Untersetzer oder Topflap-

pen‘) zu
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2.9 ,zur Verwendung als Topfuntersetzer ..."

Die neu eingefihrten Merkmale werden nachfolgend fortlaufend nummeriert. Teil-
erganzte oder umformulierte Merkmale sind beztglich der Merkmalsnummer nach
erteiltem Patentanspruch 1 mit einer durch einen Punkt getrennten Ziffer verse-

hen, gemal dem Hilfsantrag, ab dem sie genannt sind.

Nach den Hilfsantragen 1 bzw. 9 sind die Merkmale des erteilten Patentan-

spruchs 1 um die folgenden Merkmale erganzt:

8.1 der Grundkérper besteht aus Silikon

12 die wabenférmigen Kammern sind jeweils als ein Koérper mit der

Grundflache eines regelmaligen Sechsecks ausgebildet.

Die Hilfsantrdge 2 bzw. 10 Ubernehmen im Patentanspruch 1 alle jeweiligen

Merkmale der Hilfsantradge 1 bzw. 9 und fugen hinzu:

13 der Grundkorper ist am Aul3enbereich von einem Rand umge-

ben.

Die Hilfsantrdge 3 bzw. 11 Ubernehmen im Patentanspruch 1 alle jeweiligen
Merkmale der Hilfsantrage 2 bzw. 10 und &ndern Merkmal 12 dahingehend, dass

der Ausdruck ,ein Korper durch ,ein gerades Prisma“ ersetzt ist:

12.3 die wabenférmigen Kammern sind jeweils als ein gerades
Prisma mit der Grundflache eines regelmalRigen Sechsecks

ausgebildet.

Die Hilfsantrdge 4 bzw. 12 Ubernehmen im Patentanspruch 1 alle jeweiligen

Merkmale der Hilfsantrdge 3 bzw. 11 und fligen hinzu:
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14 der Rand ist als umlaufende Materialverstarkung ausgebildet,
die umfanglich die Oberseite und die Unterseite miteinander

verbindet.

Die Hilfsantrage 5 bzw. 13 erganzen im Patentanspruch 1 die Merkmale der Hilfs-

antrage 4 bzw. 12 jeweils um:

11.5 es sind an die Oberseite angrenzende, zur Oberseite hin offene
Kammern und an die Unterseite angrenzende, zur Unterseite

hin offene Kammern angeordnet

15 die wabenformigen Kammern sind in einer Wabenstruktur
angeordnet, so dass sie die Oberseite und die Unterseite je-

weils luckenlos flllen.

Die Hilfsantrage 6 bzw. 14 unterscheiden sich im Patentanspruch 1 von den Hilfs-
antragen 4 bzw. 12 im Merkmal 2 durch Ersatz der Konjunktion ,oder” durch ,und®

und damit das Teilmerkmal:

2.6 ,und Topflappen,®.
Die Hilfsantrdge 7 bzw. 15 weisen im Patentanspruch 1 alle Merkmale der Hilfs-
antrdge 5 bzw. 13 und 6 bzw. 14 auf und damit im Vergleich mit Hilfsantragen 4

bzw. 12 die zusatzlichen Merkmale 2.6, 11.5 und 15.

Die Hilfsantrage 8 bzw. 16 fugen den Merkmalen nach Hilfsantrdgen 7 bzw. 15

hinzu:

16 an die Oberseite angrenzende Kammern sind von den an die

Unterseite angrenzenden Kammern durch eine Wand getrennt.
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4. Bei dem vorliegend zustandigen Fachmann handelt es sich um einen Ingeni-
eur, der mit der Formgestaltung thermisch isolierender Materialien, insbesondere
von Kunststoff, befasst ist. Er verfligt auch tGber Kenntnisse der Eigenschaften von
Kunststoffmaterialien. Was die Gestaltung des Verkaufsprodukts nach einigen
Unteransprichen (vgl. NiK4: Patentanspriche 14 — 17) anbelangt, ist als Fach-

mann ein Team anzusehen, dem der Ingenieur sowie ein Designer angehdren.

Soweit die Beklagte den Fachmann allein als Designer auf dem Gebiet der Haus-
haltswaren versteht, greift ihre Sichtweise zu kurz, denn die gebotene Auslegung
des Streitpatents fiihrt zu keiner Einschrankung des Anwendungsgebiets der Iso-
liermatte auf dem Haushalt vorbehaltene Gegenstande. Auch die schriftsatzlichen
Ausfuhrungen der Beklagten, beispielsweise bei der Diskussion der Druckschrift
NiK13, hat der Fachmann auch die Materialeigenschaften einzusetzender Kunst-
stoffe fur den jeweiligen Verwendungszweck bei der Ausgestaltung zu bertcksich-

tigen.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erfordert zunachst eine Auslegung

der Merkmale.

a. Merkmale 1, 3: Der Begriff ,thermische Isoliermatte aus einem ,Grundkor-
per‘ besagt, dass ein mattenférmiges Konstrukt beliebiger Dimensionierung eine
thermisch isolierende Wirkung entfaltet. Wie im kennzeichnenden Teil mit Merk-
mal 9 dargelegt, wird die thermische Isolierfahigkeit zumindest auch durch die
Formgebung der Matte begunstigt. Damit im Einklang steht, dass das Mattenmate-
rial bzw. der Grundkorper neben dem bevorzugten Kunststoff auch aus Metall und
damit aus einem herausragend warmeleitfahigen Material bestehen darf, denn das
Material fur die Matte weist in nur ,weiterhin vorteilhafter Weise eine geringe
Warmeleitfahigkeit* auf (vgl. NiK4: [0035] i. V. m. [0032] le. Satz und Patentan-
spruch 10).
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b. Merkmal 2: Bereits nach den einleitenden Passagen des Streitpatents bilden
thermische Isoliermatten den Oberbegriff auch fir solche Matten, die sich als
Topflappen verwenden lassen (vgl. NiK4: [0002]-[0006] im Vergleich zu [0007]).
Weder Merkmal 2 (,oder) noch die Beschreibung des Streitpatents (vgl. NiK4:
[0015]) sehen damit eine kombinierte, gleichzeitige Eignung der Isoliermatte so-
wohl als Untersetzer als auch als Topflappen zwingend vor. Was die Dimensionie-
rung der Matte anbelangt, erfordert eine gleichzeitige Verwendung solcher Matten
als Topflappen und Unterlage z. B. in Grol3kiichen zwangslaufig auch tGber das
,HaushaltsmaR“ hinausgehende GroRen, so dass der Ubergang zu einer Unter-
lage fur den Gebrauchsgegenstand ,Mensch® fliefend wird. Auch ist dem Streit-
patent nicht zu entnehmen, dass dem Merkmal ,Untersetzer eine andere Bedeu-

tung zukame als ,Unterlage” (vgl. NiK4 [0038]).

Im Ubrigen wird der Schutzbereich eines Erzeugnispatents nicht durch Zweck-,
Wirkungs- und Funktionsangaben beschrankt, und zwar unabhangig davon, ob die
Angaben lediglich dem besseren Verstandnis oder der notwendigen Definition des

Erzeugnisses dienen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl.,, § 1, Rdn. 194 m. w. N.).

c. Merkmale 4 und 5: Die Oberseite zum Abstellen oder zur Kontaktierung ei-
nes Gebrauchsgegenstands ist nicht weiter charakterisiert und kann identisch mit
oder verschieden von der Unterseite sein. Als Gebrauchsgegenstand, der mit der
Oberseite in Kontakt gebracht wird, dient ,in abstrakter Weise“ auch der Mensch
(vgl. NiK4: [0002], [0038]).

d. Merkmale 6 bis 7b: Auch die Ausgestaltung der Unterseite bleibt offen. Sie
dient der Positionierung auf einer beliebigen Stellflache oder — zumindest fir die

alternative Anwendung als Topflappen — dem Ergreifen des Grundkoérpers.

e. Merkmal 8: Nach den Ausfiihrungen zu Merkmal 2 bedeutet ein aus flexiblem
Material gebildeter Grundkorper keine Einschrankung dahingehend, dass die
Matte zwingend als flexibler Topflappen verwendbar sein muss. Die Stabilitat und
Flexibilitat der Isoliermatte ist folglich fur die jeweilige Anwendung anzupassen,
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was sich auch aus der streitpatentgemald unterbreiteten Auswahl an Materialien
fur die Isoliermatte wie Kunststoffe oder Metalle ersehen lasst (vgl. NiK4: [0035]).

f. Merkmale 9 bis 10: Die Gegenstande des Merkmals 9 im Sinne einer die
Tragfahigkeit und die thermische Isolation des Grundkorpers begunstigenden
Formgebung sind durch die Ausgestaltung nach Merkmal 10 erfillt, wonach der
,Grundkoérper in eine Vielzahl von wabenféormigen Kammern unterteilt” ist. Unter
einer ,Unterteilung“ nach Merkmal 10 ist nach Streitpatent (vgl. NiK4: [0026]) we-
der eine Erstreckung der Kammern tber den gesamten Grundkorper hinweg zu
verstehen, noch, dass die Kammern aneinander grenzen, sondern (auch)
beliebige Bereiche mit wabenférmigen Kammern im Sinne einer unregelmafligen

Anordnung.

Zum Begriff ,wabenformige Kammern® finden sich in der Anspruchsfassung keine
weiteren Angaben, weshalb fir die Auslegung dieses Begriffes das ,patenteigene
Lexikon“ heranzuziehen ist (vgl. BGH, Urteil vom 2. Méarz 1999 — X ZR 85/96,
GRUR 1999, 909 — Spannschraube). Das Streitpatent definiert die Kammern al-
ternativ oder erganzend zu Korpern mit der Grundflache eines regelmaliigen
Sechsecks (vgl. NiK4: [0022]) als beliebig geformt (vgl. NiK4: [0028], [0029]). Auch
wenn die Beklagte zur Auslegung des Begriffs ,wabenférmig“ als regelmafiges
Sechseck auf Abs. [0022] und die beispielhafte Ausgestaltung nach Abs. [0046]
des Streitpatents verweist, ist in diesen Passagen von ,wabenférmig” keine Rede.
Es ist auch kein Widerspruch in der Beschreibung des Streitpatents festzustellen,
weil beide Passagen [0022] und [0028] des Streitpatents Prismen als Kammerform
nennen (vgl. NiK4: [0022], 2. Satz und [0028], le. Satz), so dass das hexagonale
Prisma unter den Oberbegriff eines Prismas fallt und Abs. [0028] folglich alterna-
tive und erganzende Kammerformen vorstellt. Schlief3lich fihrt Abs. [0028] noch
aus, dass am Rand des Grundkorpers liegende Kammern nur teilweise ausgebil-
det sind (vgl. NiK4: [0028], 3. Satz).

Auch auf die Patenthistorie lasst eine Einschrankung der Kammerform auf regel-
maldige Sechsecke nicht zu, denn in der Offenbarung des Streitpatents vom An-
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meldetag (vgl. a. a. O.: S. 7 Abs. 3 bzw. DE 10 2007 031 687 Al: [0021]) ist aus-
gefuhrt: ,Als besonders gunstige Form fir Kammern des Grundkorpers hat sich
die Wabenform erwiesen. Dabei ist die Kammer jeweils als ein Korper mit der
Grundflache eines regelméRigen Sechsecks ausgebildet, vorzugsweise als gera-
des Prisma ...“ Im erteilten Patent findet sich der 2. Satz getrennt vom 1. Satz
und ohne die mit dem Ausdruck ,Dabei“ angeflugte Auslegung (vgl. NiK4: [0016],
[0017] und Abs. [0022]). Die ursprunglich dargelegte Verknipfung eines gleichsei-
tigen Sechsecks mit der Wabenform erstreckt sich im erteilten Patent folglich unter
Anwendung des dem Fachmann zuzurechnenden Fachwissens auf verschiedene

Auspragungen von Waben.

Dabei erschliel3t sich dabei dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens die he-
xagonale Form einer Bienenwabe als nicht einzig denkbare Ausgestaltung einer
,wabenformigen Kammer®, denn er zieht auch andere in der Technik mit Waben
bezeichnete Formen (z. B. Wabenkatalysatoren mit regelmaflig quadratischen
Waben) in Betracht.

g. Merkmal 11: Was die auch eine fakultative Mdglichkeit er6ffnende Partizipial-
konstruktion ,angrenzende Kammern“ anbelangt, erhalt die Matte durch die zur
Oberseite und/oder zur Unterseite getffneten Kammern zwar ihre besondere Grif-
figkeit (vgl. NiK4: [0023]; Unterstreichung hinzugefugt), allerdings kann auch nur
eine Seite der Matte an der Oberflache offene Kammern aufweisen. Eine weitere
Einschrankung ist nach der Beschreibung des Streitpatents dadurch gegeben,
dass ,zumindest einige der Kammern geschlossen ausgefuhrt sind“ (vgl. NiK4:
[0030]). Soweit dann alle Kammern geschlossen ausgefuhrt sind, weisen beide
Oberflachen der Isoliermatte keine offenen Kammern auf. Ein Widerspruch mit
den beanspruchten Merkmalen ist nicht festzustellen, denn nach Patentan-
spruch 2 verlaufen die Kammern lediglich in einer Ebene zwischen der Oberseite

und der Unterseite.

2. Die Anspruchsfassung des erteilten Patents ist zulassig, denn die Merkmale
des erteilten Patentanspruchs 1 finden ihre Offenbarung in den Patentansprtichen
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1, 2, 9 und 13 vom Anmeldetag. Gleichermalen zulassig gehen die Unteranspri-
che 2 — 20 auf die Unteranspriche 3 — 7 und 14 — 27 vom Anmeldetag zurlck.

3. Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung fehit
gegenuber den jeweiligen Entgegenhaltungen NiK6, NiK7 und NiK11 bis NiK13
die Neuheit.

a. DE 8901 034 Ul (Nik6) offenbart eine Isoliermatte zum Warmeisolieren von
Korperteilen fur den ,Gebrauchsgegenstand® Mensch (NiK6: Titel und S. 1,
1. Abs.; Merkmal 1), die als beliebige Unterlage eingesetzt werden kann (NiK6:
S. 4 Abs. 2; Merkmal 2). Sie weist aufgrund ihrer Mattenform, die beispielhaft in
den Fig. 1 und 3-4 von oben und im Querschnitt gezeigt ist, einen Grundkdrper mit
Ober- und Unterseite auf (Merkmale 3 - 7b) sowie mindestens eine Tragerfolie aus
flexiblem Material (Merkmal 8), mit der eine Schicht aus einer Vielzahl von mit Ab-
stand zueinander angeordneten Isoliermaterialteilchen z. B. als quadratische Pa-
kete (Merkmal 9) verbunden sind, die jedoch freie Form haben kénnen (NiK6: Pa-
tentanspriche 1, 3 und Fig. 8). Die den Abstand bildenden durchgehenden Locher
(vgl. NiK6: Patentanspruch 7 und Fig. 4) bilden Kammern, die bis zum Rand der
Matte gefihrt (vgl. NiK6: Fig. 1) und daher im Sinne des Streitpatents (vgl. NiK4:
[0028]) nur teilweise ausgebildet sind (Merkmale 10, 11). Der Auffassung der Be-
klagten, in den Fig. 1-8 von NiK6 seien lediglich die Isoliermaterialteilchen auf-
nehmenden Bereiche als (geschlossene) Rdume ausgebildet und gemald Fig. 1
wiesen die Bereiche zwischen den Isoliermaterialteilchen die Form einer Rille,
Furche, langlichen Vertiefung etc. auf, kann zwar gefolgt werden. lhre Schlussfol-
gerung, dass es sich dabei um keine Kammer handele, steht allerdings im Wider-
spruch zu der breiten Auslegung, die das Streitpatent insoweit vorgibt. Auch der
Einwand der Beklagten, in der NiK6 seien keine zur Oberseite und zur Unterseite
gebffnete Kammern gezeigt, greift nicht, denn die Seitenansicht der Isoliermatte
nach NiK6 zeigt zweifelsfrei die zu einer Oberflache der Matte weisenden Aus-
nehmungen 8 (vgl. NiK6: Fig. 4). Damit sind der NiK6 alle Merkmale des Streitpa-

tents zu entnehmen.
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b. Auch die DE 40 03 770 Al (NiK7) offenbart alle streitpatentgeméaf3en Merk-
male. Sie stellt eine warmeisolierende Umhillung an wéarmetechnischen Geraten
vor, die aus einem Grundkérper mit Kammern besteht, die einerseits ein warme-
isolierendes Medium und andererseits Luft umfassen. Die Kammern bzw. Luftta-
schen sind wegen der wellenférmigen Profilierung nach au3en offen (NiK7: Pa-
tentanspriche 1-3 und Fig. 1-3; Merkmale 1 - 6, 7b, 9 - 11). Die Umhdllung ist fle-
xibel, denn sie kann um Gerate herumgelegt werden (NiK7: Sp. 1, Z. 34-36;
Merkmal 8). Die Beklagte erachtet diese Umhullung aufgrund ihrer Geometrie we-
der als Untersetzer noch als Topflappen verwendbar, raumt aber ein, dass sie als
Matte ausgebildet und auf ihrer Aul3enseite wellenformig profiliert ist. Analog zu
ihrer Wertung der NiK6 sieht sie bei der Matte nach NiK7 durch die wellenférmige
Profilierung keine Kammer realisiert. Die einzelnen Folienzuschnitte sind jedoch
profiliert (NiK7: Sp. 2 Z. 4-6) und weisen damit in Richtung einer Oberflache offene
Kammern auf. Die Dimensionierung der Umhullung ist nicht vorgegeben, wonach

diese als Unterlage oder Untersetzer zum Einsatz gebracht werden kann.

c. Design der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (NiK11): Der
Senat geht von der 6ffentlichen Zuganglichkeit der Registerangaben gemafi NiK11
vor dem Anmeldetag des Streitpatents aus. Aus dem Registerauszug gehen ein
Anmeldedatum (05.10.06) und ein wenige Wochen spater liegendes Eintragungs-
datum (27.10.06) hervor, das ebenfalls vor dem Anmeldetag des Streitpatents
liegt. Es ist davon auszugehen, dass die Eintragung am 27. Oktober 2006 schutz-
begrindende Wirkung hatte, woflr vorliegend insbesondere spricht, dass der for-
mularmafig aufgebaute Registerauszug keinen weiteren Akt aul3er der Eintragung
als die fur die Schutzbegriindung maf3gebende Handlung der Registerbehérde er-
kennen lasst. Zudem ist flir das NiK11-Design offensichtlich bereits eine (erste)
Schutzfrist (,initial period®) in Kraft gewesen. Als in Kraft befindliches und damit
von jedermann zu beachtendes Schutzrecht musste das Design spatestens mit
der Eintragung von der Registerbehorde der Offentlichkeit zuganglich geworden
sein. Der Senat geht damit von einem Prima-facie-Beweis der Verdffentlichung
des Designs spatestens mit der Eintragung am 27.10.2006 aus, ahnlich wie bei
Druckschriften, die nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach
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der Herstellung verteilt zu werden pflegen (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz,
9. Aufl. 83 Rn. 42, insbesondere zur Unbeachtlichkeit pauschalen Bestreitens).
Hinzu kommt der von der Klagerin als weiterer Beleg vorgelegte Auszug aus dem
Hongkong Intellectual Property Journal v. 27. Oktober 2006 (NK17), so dass die

Vorvero6ffentlichung insgesamt ausreichend belegt ist.

Die NiK11 zeigt einen ,heat insulation holder® (lUbersetzt ,Topflappen®; Merk-
male 1, 2) in der Perspektive (,perspective view“) sowie von oben und unten
(,view from top/bottom®) als einen aus zwei Platten zusammengesetzten Gegen-
stand (Merkmal 3), bei dem die die Ober- und Unterseite bildenden gelb und oran-
gefarbenen Plattenhalften (Merkmale 3 — 7b) in quadratische Kammern tber die
Flache unterteilt sind und insbesondere in den Abbildungen von oben und unten
gut erkennbare quadratische Offnungen an der Oberflache aufweisen (Merkmale 9
— 11). Die mit der Locarno-Klassifikation 06-13 konforme Angabe ,heat insulation
holder (vgl. NiK19) offenbart entgegen der Auffassung der Beklagten inhéarent
auch das Merkmal 8, namlich die flexible Ausgestaltung einer zum Topflappen

ausgebildeten thermischen Isoliermatte.

Soweit die Patentinhaberin geltend macht, die NiK11 lasse nicht erkennen, ob sich
der Artikel auch als Untersetzer eigne, ist dies wegen der in Merkmal 2 gewahlten
,oder“-Verknipfung unbeachtlich. Auch ihr Einwand, der in NiK11 gezeigte Grund-
korper lasse keine Oberseite zum Abstellen eines Gebrauchsgegenstands erken-
nen und weise keine die Tragfahigkeit und thermische Isolation beglnstigende
Formgebung auf, vermag nicht zu Uberzeugen, denn der in NiK11l gezeigte
Grundkdrper unterscheidet sich von der in Fig. 1 des Streitpatents gezeigten, be-
vorzugten Ausfuhrungsform lediglich durch die Ausgestaltung der Kammern als
Quader, was jedenfalls auch nach Streitpatent eine geometrisch bevorzugte Form
darstellt (NiK4: [0028], le. Satz).

Somit sind alle Merkmale 1 bis 11 nach Patentanspruch 1 in der NiK11 verwirk-
licht.
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d. Die Inhalte der Entgegenhaltungen NiK12 und NiK21 gehéren zum Stand der
Technik i.S.d. 8 3 Abs. 1 Satz 2 PatG. Nach den Gesamtumstanden spricht ein
von der Beklagten nicht widerlegter Anscheinsbeweis dafur, dass sie vor dem

Anmeldetag des Streitpatents der Offentlichkeit zugéanglich gemacht wurden.

Dies gilt zunachst fur den redaktionellen Inhalt des als NiK12 vorgelegten Inter-
netausdrucks, d.h. den Artikel ,2007 International Home & Housewares Best of
Show Results“ von Darryl Lee Sang mitsamt der im Text als ,,... the following win-
ning results ...“ angekindigten Produktvorstellungen bzw. -kurzbeschreibungen.
Der Senat geht nach den Regeln des Anscheinsbeweises davon aus, dass der re-
daktionelle Inhalt des Artikels einschliel3lich des auf S. 6 des Ausdrucks darge-
stellten ,Silicone Grid Potholders” jedenfalls noch im Laufe des Monats Mai 2007
und damit vor dem Anmeldetag des Streitpatents veroffentlicht wurde, so dass die
interessierte Fachoffentlichkeit bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents die
Mdoglichkeit hatte, den Artikel zur Kenntnis zu nehmen (zu den Grundséatzen des
Anscheinsbeweises vgl. Zoller, ZPO, 31. Aufl., vor § 284, Rn. 29; Thomas/Putzo,
ZPO, 37. Aufl.,, 8286, Rn. 12 ff.; Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl., 8§ 286,
Rn. 15; vgl. a. BPatGE 32, 111 zur Veroffentlichung von Prospekten).

Es liegt ein Sachverhalt vor, bei dem nach der Lebenserfahrung aus einem typi-
schen Geschehensablauf auf ein bestimmtes Ergebnis geschlossen werden kann.
Bei dem Dokument NiK12 handelt es sich um einen Ausdruck aus der Internet-
seite  www.gourmetretailer.com. Internetverdffentlichungen unterliegen mit der
Einstellung ins Internet regelmafig dem Zugriff der Offentlichkeit und sind ber die
jeweilige Webseite zuganglich (vgl. Benkard, Patentgesetz, 11. Aufl., 8 3 Rn. 141).
Allerdings begegnet der Zeitpunkt der Einstellung regelméafig Schwierigkeiten
(Benkard, a. a. O.). Aufgrund der Funktionsweise des Internets, insbesondere der
leichten Aktualisierbarkeit von Webseiten, ist es oft schwierig, exakt zu ermitteln,
wann und mit welchem Inhalt eine bestimmte Information der Offentlichkeit zu-

ganglich wurde (vgl. Schulte, Patentgesetz, 9. Aufl., 8§ 3 Rn. 41).
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Vorliegend sprechen die Gesamtumstinde dafur, dass der o.g. Artikel
NiK12 - und ebenso NiK21 - vor dem Anmeldetag des Streitpatents veroffentlicht
wurden. Der ausgedruckte Artikel ,2007 International Home & Housewares Best of
Show Results“ weist oberhalb der zitierten Uberschrift das Datum ,May 01, 2007¢
auf, bei dem es sich naheliegend um das redaktionelle Erstellungsdatum handelt.
Dies entspricht jedenfalls der offensichtlichen Funktion eines nahe bei der Artikel-
Uberschrift angebrachten Datums, mit dem der Leser den Artikel zeitlich einordnen
und so die Aktualitat seines Inhalts einschatzen kann. Solche Datumsangaben
sind bei redaktionellen Internetverdffentlichungen dblich, zumindest weit verbreitet.
So weisen bspw. auch die von der Beklagten als UN4 eingereichte Internetverof-
fentlichung ,Tendence Lifestyle 2007 — Keine Terminverschiebung“ und die von
der Klagerin in der Verhandlung vorgelegte NiK21 ,Silicone Zone Debuts Silicone
Grid Pot Holders“ oberhalb bzw. unterhalb der Uberschrift vergleichbare Datums-
angaben auf (vgl. UN4: sogar mit Uhrzeit). Denkbar, wenn auch weniger nahelie-
gend, ware auch, dass es sich um das (hach dem Erstellungsdatum liegende)
Veroffentlichungsdatum des Artikels handelt, was vorliegend aber dahingestellt

bleiben kann.

Es ist daher sachgerecht, auf solche redaktionellen und mit Datum versehenen
Internetveroffentlichungen auch die bereits zum Anscheinsbeweis der offentlichen
Zuganglichkeit von Druckschriften entwickelten Grundsétze anzuwenden. Da
Druckschriften nach der Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der
Herstellung auch verteilt zu werden pflegen, kann grundsétzlich davon ausgegan-
gen werde, dass der auf der Druckschrift angegebene Zeitpunkt (,copyright no-
tice®) mit der offentlichen Zuganglichkeit identisch ist, es sei denn, dass konkrete
Umstande des Einzelfalls zu Zweifeln Anlass geben (vgl. Schulte, a. a. O.,
m. w. N.). Ein solcher Anscheinsbeweis kann im Einzelfall entkraftet werden, z. B.
durch den glaubhaften Vortrag, dass die Druckschrift bei solchen Stellen tatsach-
lich nicht verfigbar war, bei denen sie nach einer Verteilung hatte vorhanden sein
missen. Der bloRe Vortrag unsubstantiierter Bedenken reicht indes nicht aus
(Schulte, a.a. O. m.w. N.). Damit weicht der Senat von der Entscheidung
BPatGE 46, 76 (= GRUR 2003, 323) — Computernetzwerk-Information ab, in der
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aktuell im Internet aufgefundene Informationen als nicht verwertbar angesehen
wurden, ohne allerdings zu erwagen, dass sich aus der Fundstelle selbst Hinweise
auf das Veroffentlichungsdatum ergeben kénnen (grofRziigiger hingegen: Mittei-
lung des Europaischen Patentamts Uber die Anfilhrung von Internet-Dokumenten,
ABI. 2009, 456).

Es kann dahinstehen, ob die Grundsatze zum Anscheinsbeweis stets anzuwenden
sind, wenn ein redaktioneller Internetinhalt mit einem Datum versehen im Internet
abrufbar ist oder ob wegen erhdhter Manipulationsmdéglichkeiten bei rein elektroni-
schen Medien im Vergleich zu Druckschriften eine erhdhte Vorsicht bzw. Zuriick-
haltung geboten ist. Vorliegend sind jedenfalls weitere Hinweise vorhanden, die fur
die Plausibilitat des Inhalts und des Datums der Internetveroffentlichung gemar
NiK12 und den diese stitzenden, von der Klagerin in der mindlichen Verhandlung
vorgelegten weiteren Internetartikel NiK21, datiert vom 12. Marz 2007, sprechen:

In beiden Artikeln NiK12 und NiK21 wird Uber eine Messe bzw. Ausstellung be-
richtet (International Home & Housewares Show in Chicago), die im Marz 2007
stattgefunden haben soll bzw. fur M&rz 2007 angekundigt ist (vgl. NiK12: 1. Satz
des Textes: ,... this past March ...“; NiK21: vgl. 1. Satz des Textes ,, ... Show will
see the debut of ...%). Bei derartigen Messeberichterstattungen oder Messeankin-
digungen besteht nach der Lebenserfahrung ein Bedurfnis nach Aktualitat, schon
um den Eindruck zu vermeiden, dass der Herausgeber nicht aktuell berichtet. Je
nachdem, ob es sich um einen ankiindigenden oder (nachtraglich) berichtenden
Artikel handelt, spricht dies fur eine zeitnahe Veré6ffentlichung kurz vor oder kurz

nach dem Erstellungsdatum.

Weiter wird in der NiK21 der Hersteller SiliconeZone, der auch als Hersteller des
in NiK12 abgebildeten Produkts angegeben ist, mit der Ankuiindigung zitiert, wo-
nach sein Produkt ,SiliconeZone’s Grid Pot Holders® auf der International Home &
Housewares erstmals der Offentlichkeit prasentiert werde (,will see the debut®).
Die in diesem Artikel entnehmbare Beschreibung des Produkts (,silicone
potholders ... grid or waffle-like pattern on both sides®; keine Abbildung) entspricht
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insoweit dem in NiK12 abgebildeten und beschriebenen Produkt, so dass die An-
kiindigung das gleiche, zumindest aber ein Schwesterprodukt betreffen wird. Da-
mit liegen zwei Internetveréffentlichungen vor, die sowohl einzeln als auch zu-
sammen betrachtet stimmig auf die Prasentation von Topflappen eines bestimm-

ten Herstellers auf einer bestimmten Messe hinweisen.

AulBRerdem hat die Klagerin mit der Anlage NiK20 eine vermutlich dem Internet
entnommene Anzeige oder Prasentation vorgelegt, die den ,Grid Pot Holder* von
SiliconeZone mit Abbildung zeigt, wobei zusatzlich die Angabe ,Tendence Life-
style Award Germany — 2007“ enthalten ist. Zwar kann nicht davon ausgegangen
werden, dass der Inhalt dieser Anlage vor dem Anmeldetag des Streitpatents ver-
offentlicht worden ist, denn genaueres Datum ist darin nicht angegeben. Zudem
hat die Beklagte mit der Anlage UN4 unwidersprochen dargelegt, dass die Veran-
staltung ,Tendence Lifestyle” erst nach dem Anmeldetag des Streitpatents statt-
gefunden hat. Immerhin wird mit der NiK20 jedoch ein weiteres Mal auf das
Jahr 2007 hingewiesen, in dem das Produkt offenbar vorgestellt und pramiert

wurde.

Betrachtet man die 0. g. Unterlagen in ihrer Gesamtheit, so erscheinen sowohl das
auf der NiK12 angegebene Datum ,May 01, 2007“ und das auf der NiK21 angege-
bene Datum ,March 12, 2007“ als auch der Bericht Uber die im Marz 2007 veran-
staltete Messe ,International Home & Housewares Show“ in Chicago, ebenso wie
die dortige Prasentation des auf S. 6 der NiK12 abgebildeten und beschriebenen
Produkts ,Silicone Grid Potholders® plausibel und durch weitere Indizien belegt.
Damit liegt, &hnlich wie bei Druckschriften, die nach Art und Inhalt in unmittelba-
rem Anschluss an die Herstellung verteilt zu werden pflegen, ein Sachverhalt vor,
bei dem nach der Lebenserfahrung aus einem typischen Geschehensablauf auf
ein bestimmtes Ergebnis geschlossen werden kann. Insbesondere im Hinblick auf
das Aktualitdtsbedurfnis bei einer Berichterstattung tber eine am 1. Mai 2007 be-
reits mehr als einen Monat zurlckliegende Messe und unter Berticksichtigung der
schnellen Einstellbarkeit von redaktionellen Artikeln in das Internet, wo die bei
Druckschriften erforderliche Drucklegung und korperliche Verteilung von Druck-
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schriften entfallen, spricht der Geschehensablauf fur eine jedenfalls noch im Mo-
nat Mai 2007 liegende Veroéffentlichung der NiK12 sowie fir eine Verdéffentlichung
der NiK21 im Monat Mérz 2007.

Einen hiervon abweichenden konkreten Geschehensablauf hat die Beklagte nicht
substantiiert vorgetragen. Insbesondere hat sie den Anscheinsbeweis nicht durch
den Hinweis auf den in der NiK12 ersichtlichen Button ,g+1“ erschuttern kénnen.
Zwar hat sie unter Vorlage von Belegen dargelegt, dass der Dienst ,Google +1¢,
mit dem Nutzer Suchergebnisse und Anzeigen mit einem Klick auf den Button
markieren konnen, erst Ende Marz 2011 vorgestellt worden ist (vgl. UN2: S. 10),
so dass die als NiK12 ausgedruckte Internetseite nicht in dieser Form im
Jahr 2007 im Internet zuganglich gewesen sein konnte. Dies spricht jedoch nicht
gegen die o6ffentliche Zuganglichkeit des redaktionellen Inhalts der NiK12 bereits
im Mai 2007. Denn offensichtlich sind auch altere Internetseiten nachtraglich mit
dem entsprechenden Button versehen, also ,nachgerustet” worden. Hierzu kann
bspw. auf den von der Beklagten als UN4 eingereichten Internetausdruck verwie-
sen werden. Darin wird unter dem Datum ,23.11.2006" darUber berichtet, dass die
Messe Frankfurt den fir den 24. bis 28. August 2007 geplanten Termin fur die
Konsumgutermesse ,Tendence Lifestyle“ nicht verschieben will. Der Artikel muss
demnach aus der Zeit vor der Inbetriebnahme des Dienstes ,Google +1“ stammen.
Rechts unterhalb des Artikels findet sich in einer Reihe mit vergleichbaren Funkti-
onen aber auch der Button ,G+1“ mit der Erlauterung ,bei Google empfehlen®.
Auch der Internetausdruck NiK21 mit dem Datum ,March 12, 2007 enthalt das
,g+“ Symbol unterhalb des Textes. Nach alledem geht der Senat von der Verof-
fentlichung des redaktionellen Inhalts der NiK12 und der NiK21 vor dem Anmel-
detag des Streitpatents aus.

Die NiK12 zeigt in der Abbildung auf S. 6 unten einen dem Topflappen der NiK11
vergleichbaren, als Silicone Grid Potholder (Ubersetzt: Silikon-Gitternetz Topflap-
pen) bezeichneten Gegenstand, wie er von einer menschlichen Hand gefuhrt um
einen Pfannenstiel gelegt ist und dabei zu den beiden Oberflachen des Topflap-
pens geodffnete quadratische Kammern erkennen lasst. Zu den Unterschieden der
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Topflappen nach NiK11 und NiK12 fuhrt die Beklagte aus, dass die drei Abbildun-
gen der NiK11 gemeinsam ergében, dass die Oberseite und die Unterseite unter-
schiedliche Farbgebungen haben und ganz offensichtlich aus unterschiedlichen
Teilflachen und ggf. Materialien zusammengesetzt sind, was bei dem Gegenstand
der NiK12 nicht der Fall sei. Nachdem jedoch diese Merkmale im Patentan-
spruch 1 keinen Niederschlag finden, gilt die Argumentation zu NiK11 oben sinn-
gemal, weshalb alle Merkmale 1 — 11 des Patentanspruchs 1 in der NiK12 offen-
bart sind. Es spielt dabei auch keine Rolle, dass, wie die Beklagte einwendet, nicht
die gesamte Ober- und Unterseite des Topflappens nach NiK12 in der Abbildung
zu erkennen sind, da nach Patentanspruch 1 keine lickenlose Anordnung der
Kammern notwendig ist. Soweit die Beklagte bei dem Topflappen der NiK12 einen
aulRerst flexiblen Topflappen aus Silikon verwirklicht sieht, der jedoch nicht er-
kennbar als Untersetzer zu verwenden sei (Merkmal 2), ist diese Sichtweise be-
reits wegen der ,oder“-Verknupfung im Merkmal 2 unbeachtlich. Auch weist der
Topflappen der NiK12 alle erfindungsgeméafRen Merkmale auf, insbesondere be-
steht er aus Silikon, welches das Streitpatent als bevorzugtes Material angibt (vgl.
NiK4: Patentanspruch 12, Abs. [0034], [0044]).

e. Die zum Stand der Technik zahlende DE 20 2005 001 521 (NiK13) be-
schreibt eine Unterlage zur Isolierung von Warme (NiK13: [0001]; Merkmal 1), auf
die ein flachiger Maschinenful3 gesetzt werden kann (NiK13: [0007] 2. Satz;
Merkmale 2, 5). Sie ist flachig als Unterlage ausgebildet und hat somit eine obere
und eine untere Seite (NiK13: [0001]; Merkmale 3, 4, 6, 7a, 7b). Mit ihren speziel-
len Vertiefungen stellt sie die Weiterentwicklung von aus dem Stand der Technik
bekannten, auch als Rolle angebotenen und damit flexiblen Unterlagen dar
(NiK13: [0002]-[0004], insbesondere [0002] 2. Satz; Merkmal 8). Zudem deformie-
ren die Stege bei Belastung (NiK13: [0011] le. Satz). Die Unterlage weist auf we-
nigstens einer Seite wabenformige Vertiefungen auf, die nach den Fig. 1 und 4 als
regelmalRige Sechsecke dargestellt und zur Oberflache offen sind (NiK13: Pa-
tentanspruch 1; Fig. 1; Merkmale 9 — 11). Der Einwand der Beklagten, die Isolier-
platte der NiK13 sei nicht hinreichend flexibel und elastisch, um als Topflappen
verwendet zu werden, sondern in sich steif, steht die gebotene Auslegung der al-
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ternativen Verwendung nach Merkmal 2 entgegen sowie, dass die Unterlage der
NiK13 eine in Rollenform lieferbare deformierbare Unterlage bildet und damit flexi-
bel ist. Soweit die NiK13 von einer ,Isolierplatte” spricht, stellt diese Ausgestaltung
neben der Rollenform nur eine Méglichkeit der Konfektionierung dar (vgl. NiK13:
[0002)).

4. Selbst wenn die Neuheit der thermischen Isoliermatte gegentber den vorste-
hend abgehandelten Druckschriften anzunehmen ware, etwa, wenn man davon
ausginge, dass der Anspruchswortlaut des Streitpatents nicht exakt getroffen sei
und/oder der Auffassung der Beklagten dahingehend folgen wirde, dass das
Merkmal 2 (,zur Verwendung als Untersetzer oder Topflappen®) eine Beschran-
kung in der Dimensionierung der thermischen lIsolierplatte erfordere und sich flr
den Fachmann mit der Zweckangabe ein Teilbereich aus dem Offenbarungsgehalt
der ursprunglichen Anmeldeunterlagen ergebe (vgl. BGH X ZR 112/13 .
15. September 2015 — Teilreflektierende Folie, Urteilsbegriindung Pkt. 2 aa), bb)
zur GrolRe einer Folie), sowie, dass die ,oder‘-Verknupfung nach Merkmal 2 die
Verwendung der Isoliermatte auf den Einsatz sowohl als Untersetzer als auch als
Topflappen beschranke, und schliel3lich, dass eine ,wabenférmige Kammer® nach
Merkmal 10 zwingend mit einer regelmafdig sechseckigen Grundflache verbunden
sei, so beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung je-
denfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit. Er ist dem Fachmann durch auf
die aus dem Stand der Technik bekannten Silikon-Topflappen mit Gitternetzstruk-
tur (NiK11, NiK12/NiK21) und deren Kombination mit dem in der NiK13 dokumen-

tierten Fachwissen nahe gelegt.

In der ggf. ein ,Schwesterprodukt®, eher aber das in NiK12 abgebildete Produkt
betreffenden NiK21 ist bereits schriftlich dargelegt, dass Topflappen auch als Un-
tersetzer dienen (vgl. NiK21: ,potholders double as trivets®). Dieses (Fach)Wissen
ist bereits jeder mit dem Kochen befassten Person gelaufig, die mit heildem Inhalt
beflllte Kochtopfe nicht direkt auf temperaturlabile Flachen stellen wird, sondern —
oftmals in Ermangelung weiterer Abstellmdglichkeiten — auf dem Topflappen
selbst positioniert. Damit stellt die Verwendung von Topflappen als Untersetzer
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und die damit verbundene Dimensionierung und Flexibilitat nach den Merkmalen 2
und 8 Alltagswissen dar, weshalb sich die Topflappen nach NiK11 und NiK12 von
der erfindungsgemalRen Isoliermatte lediglich durch quadratische statt hexagonale

Kammern unterscheiden wirden.

Vor die erfindungsgeméaie Aufgabe gestellt, die Verwendung der Isoliermatte als
Untersetzer oder Topflappen zu verbessern, wird dem Fachmann sowohl in der
NiK11 als auch in der NiK12 bereits eine lickenlose Gitterform auf der Oberflache
der Topflappen vorgegeben, die zu einer gleichmaRigen Oberflache fuhrt. Auch
die NiK21 regt eine Gitterform (,Grid Pot Holder®) an. Dass ein Wabengitter aus
regelmafigen Sechsecken dabei nach dem Vorbild der Natur (,Bionik®) eine gro-
Bere Stabilitat und damit eine grol3ere Belastbarkeit mit sich bringt als ein Gitter
aus Quadern, ist dem Grundwissen des Fachmanns zuzurechnen. Will er ndmlich
eine Ebene lickenlos mit regelmaRigen Flachen/Kammern belegen, kann er zwar
auch dreieckige oder quadratische Grundflachen wéhlen, Sechsecke haben aber
die stumpfesten Ecken und kommen somit hinsichtlich der Stabilitat der stabilen
Kreisform am nachsten. Mit Dreiecken und Vierecken verbundene herausragende
Ecken sind stets bruch- oder deformationsgeféahrdet, so dass der Einsatz eines

Wabengitters auf der Hand liegt.

Dieses Grundwissen ist zudem in der NiK13 dokumentiert, die sich explizit mit
Unterlagen zur Isolierung von Warme allgemein befasst und somit im Blick des
Fachmanns liegt. Die NiK13 weist den Fachmann auch darauf hin, dass die Ober-
flache durch die wabenférmige Struktur sehr homogen ausgebildet ist und im We-
sentlichen keine bevorzugte Richtung aufweist (NiK13: [0008] 2. Satz). Eine ho-
mogene Oberflache ohne bevorzugte Richtung erméglicht, ohne dass es weiterer
Erlauterungen bedarf, ein sicheres Greifen von Gebrauchsgegenstanden unab-
hangig davon, wie der Topflappen gerade in der Hand liegt. Somit empfiehlt sich
dem Fachmann diese Gitterform nicht nur wegen der verbesserten Stabilitat son-

dern auch wegen der Homogenitat der Oberflache.
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Der erfindungsgemafe Gegenstand ergibt sich fur den Fachmann auch ausge-
hend von der NiK13 in Verbindung mit der NiK11 oder NiK12 in naheliegender
Weise. Denn wenn er mit der Aufgabe betraut ist, eine allgemeine Unterlage zur
Isolierung von Warme, wie sie in Abs. [0001] der NiK13 beschrieben ist, fiur die
gleichzeitige Verwendung als Topflappen und Untersetzer auszubilden, wird er
das Material und die Dimensionierung so wéhlen, dass sie diesen Verwendungen
Rechnung tragen und findet dabei insbesondere in der NiK12 die notwendigen

Angaben, insbesondere die Empfehlung von Silikon als Isoliermaterial.

Der Einwand der Beklagten, dass der Gegenstand der NiK13 abseits der Lehre
des Streitpatents liege, vermag schon deshalb nicht zu Uberzeugen, weil das
Streitpatent selbst dem Fachmann jedwedes Material und jedwede KammergréRe
an die Hand gibt, um unter Zuhilfenahme seines Fachwissens den Gegenstand fur
die entsprechenden Zwecke auszugestalten und somit sein handwerkliches Kén-
nen in die Lehre einbezieht. Soweit die Beklagte zutreffend quadratische Kam-
mern als leichter verformbar betrachtet als sechseckige, kann auch dies nicht zur
Stiutze der erfinderischen Tatigkeit dienen, denn diese Erkenntnis ist nach obigen
Ausfiihrungen dem Fachmann gelaufig. Wenn sie schlief3lich noch geltend macht,
dass die in den Fig. 2-3 der NiK13 gezeigten Unterlagen zu dick fur die Verwen-
dung als Topflappen seien, beschrankt sie die Offenbarung der NiK13 unzutref-

fend auf das dort gezeigte ,besondere Ausfuhrungsbeispiel® (vgl. NiK13: [0012]).

Der Patentanspruch 1 ist daher nicht bestandsfahig.

5. Aus den weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften ergeben sich
keine anderen Gesichtspunkte, denn sie bleiben in ihrer Offenbarung hinter den
vorstehend abgehandelten Druckschriften zuriick. Damit kann die Diskussion der
Frage, ob die Druckschriften NiK14 und NiK15 zum Stand der Technik gehoéren,
dahingestellt bleiben.

Auch bedurfen die weiteren Patentanspriiche gemaf} Hauptantrag keiner weiteren
isolierten Prufung, weil die Beklagte in der mindlichen Verhandlung erklart hat,
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dass sie den Hauptantrag als geschlossenen Anspruchssatz versteht und das
Streitpatent in der Reihenfolge Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis 16 verteidigt
(vgl. BGH GRUR 2007, 862 - Informationsiubermittungsverfahrenll; BGH
GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat; BPatG GRUR 2009,
46 - lonenaustauschverfahren).

1. Die zulassigen (Merkmal 2.6: vgl. NiK4: [0019] 1. und 3. Satz und [0048]
2., 3. und 6. Satz, auch Anmeldeunterlagen: S. 4 Z.25-31 und S. 12 Z. 16-24;
Merkmal 8.1: vgl. NiK4: Anspruch 12 und [0044], auch Anmeldeunterlagen: An-
spruch 19 und S. 9 Z.7; Merkmal 11.5: vgl. NiK4: Anspruch 1 i. V. m. Fig. 1-2,
auch Anmeldeunterlagen: Anspriche 12-13i. V. m. Fig. 1-2; Merkmal 12/12.3: vgl.
NiK4: [0022] 2. Satz, [0046] 1. Satz, auch Anmeldeunterlagen: S. 7 Z. 18-21 und
S. 11 Z. 21-23; Merkmal 13: vgl. NiK4: Anspruch 18, auch Anmeldeunterlagen:
Anspruch 25; Merkmal 14: vgl. NiK4: [0039] S. 6, 1. ganzer Satz, auch Anmelde-
unterlagen: S. 10 Z. 13-15; Merkmal 15: vgl. NiK4: [0046], 3. Satz, Anmeldeunter-
lagen: S. 11 Z. 23-25; Merkmal 16: vgl. NiK4: [0047] i. V. m. Fig. 2, Anmeldeun-
terlagen: S. 12 Z. 1-10 i. V. m. Fig. 2 sowie Streichungen von Unteransprichen
und gednderte Nummerierung), jeweils hilfsweise verteidigten Fassungen geman
den Hilfsantrdgen 1 bis 15 erweisen sich aufgrund mangelnder erfinderischer Ta-
tigkeit gleichfalls als nicht bestandsfahig.

a. Soweit nach den Patentansprichen 1 gemald den Hilfsantragen 1 bzw. 9 die
Kammern mit der Grundflache eines regelméRigen Sechsecks (Merkmal 12) und
die thermische Isoliermatte zur Verwendung als Topfunterlage (Merkmal 2.9) aus-
gebildet sind, sind diese Merkmale nach den Ausfihrungen zur mangelnden erfin-
derischen Tatigkeit des Gegenstandes nach Hauptantrag dem Fachmann durch
die Kombination der NiK11 oder NiK12/21 und dem in der NiK13 dokumentierten
Fachwissen nahe gelegt. Silikon als Werkstoff fur die Isoliermatte (Merkmal 8.1) ist
explizit in der NiK12/21 beschrieben.
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b. Die Hilfsantrage 2 bzw. 10 fugen den Merkmalen der Hilfsantrage 1 und 9
das Merkmal 12 hinzu, wonach der Grundkorper am Auf3enbereich von einem
Rand umgeben ist. Ein solcher, nicht weiter ausgestalteter Rand ist naturgemar
bei jedem mattenartigen Konstrukt mit beschréankter Dimension vorhanden. Er ist
im Ubrigen in den Abbildungen der NiK11, auf S. 6 der NiK12 sowie in der Fig. 1
der NiK13 dargestellt. Der Einwand der Beklagten, die Abbildungen in NiK12 und
NiK13 zeigten keinen Rand, ist nicht nachvollziehbar. Auch ihr Vorbringen, dass
der Rand nach NiK11 aus zwei Halften zusammengesetzt sei und daher keinen
gemeinsamen Rand bilde, kann nicht durchgreifen, da auch eine Ausgestaltung

des Randes aus zwei Teilen unter den Anspruchswortlaut fallt.

c. Die Hilfsantrage 3 bzw. 11 unterscheiden sich von den Hilfsantragen 2
bzw. 10 darin, dass die wabenférmigen Kammern jeweils als ein gerades Prisma
mit der Grundflache eines regelméRigen Sechsecks ausgebildet sind (Merk-
mal 12.3). Gerade Prismen mit quadratischer Grundflache gehen aus den Abbil-
dungen der NiK11 und NiK12 hervor. Sie sind dem Fachmann damit auch fur eine
regelmélig sechseckige Grundflache, wie in Fig. 1 der NiK13 nahegelegt. Zwar
beansprucht die NiK13 in Patentanspruch 3 und den Abb. 2-3 trapezférmige Stege
und damit keine geraden Prismen als vorteilhaft, dem Fachmann erschlie3en sich
jedoch mit den in NiK11 und NiK12 gezeigten (Massen)Produkten eine in seinem

Belieben liegende problemfreie Produktion auch gerader Prismen.

d. Die Hilfsantrage 4 bzw. 12 unterscheiden sich von den Hilfsantrégen 3
bzw. 11 darin, dass der den AulRenbereich umgebende Rand (Merkmal 12) als
umlaufende Materialverstarkung ausgebildet ist, die umfanglich die Oberseite und
die Unterseite miteinander verbindet (Merkmal 14). Eine solche Randverstarkung
ist dem Produkt der NiK11 unmittelbar zu entnehmen (NiK11: Abb. 1-3) und auch
in der Abbildung auf S. 6 der NiK12 gezeigt, da kein vernunftiger Grund gesehen
werden kann, anzunehmen, der nicht sichtbare Teil des Randbereiches sei anders
ausgebildet als der sichtbare. Der Einwand der Beklagten, bei dem zweiteilig aus-
gebildeten Rand des Topflappens nach NiK11 sei kein Rand verwirklicht, der die
Oberseite und die Unterseite miteinander verbinde, greift nicht, da Merkmal 14
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offen lasst, an welcher Stelle diese Verbindung zu erfolgen hat. Sie kann damit
auch in der Mitte des Randes angelegt sein.

e. Die Hilfsantrage 5 bzw. 13 unterscheiden sich von den Hilfsantrdgen 4
bzw. 12 darin, dass die Partizipialkonstruktion des Merkmals 11 nach dem Vor-
bringen der Beklagten dahingehend neu formuliert ist, dass an die Oberseite an-
grenzende, zur Oberseite hin offene und an die Unterseite angrenzende, zur Un-
terseite hin offene Kammern angeordnet sind (Merkmal 11.5), sowie, dass die wa-
benférmigen Kammern in einer Wabenstruktur angeordnet sind, so dass sie die
Oberseite und die Unterseite jeweils lickenlos fullen (Merkmal 15). Auch diese
Merkmale konnen zur Bestandsfahigkeit des Patentanspruchs 1 nichts beitragen,
denn die Oberseite und die Unterseite lickenlos fullende Waben sowie zu den
Oberflachen hin offene quadratische und hexagonale Kammern gehen aus den
Druckschriften NiK11 - NiK13 jeweils hervor. Fur den nicht sichtbaren Teil des
Topflappens nach NiK12 gelten sinngemafd die Ausfihrungen zu den Hilfsantra-

gen 4 bzw. 12.

f.  Die Hilfsantrdge 6 bzw. 14 unterscheiden sich von den Hilfsantrdgen 5
bzw. 13 durch den Ersatz der Konjunktion ,oder“ durch ,und” im Merkmal 2 (geén-
dertes Teilmerkmal 2.6). Selbst wenn durch diese Konjunktion die gleichzeitige
Eignung der thermischen Isoliermatte als Untersetzer und Topflappen deutlicher
dargestellt wirde, beruht diese Eigenschaft, wie bei der Diskussion zur erfinderi-
schen Tatigkeit beim Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ausgefihrt

wurde, nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

g. Die Hilfsantrage 7 bzw. 15 weisen alle den Hilfsantragen 4 bzw. 12 zugefig-
ten oder geanderten Merkmale 2.6, 11.5 und 15 auf. Diese Merkmale beruhen,
wie ausgefuhrt, samtlich nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, so dass auch de-

ren Aneinanderreihen zu keinem gewéahrbaren Gegenstand fuhrt.

h. Der Hilfsantrag 8 fugt dem Hilfsantrag 7 das Merkmal 16 hinzu, wonach an

die Oberseite angrenzende Kammern von den an die Unterseite angrenzenden



-34 -

Kammern durch eine Wand getrennt sind. Auch diese Ausgestaltung findet sich in
den Druckschriften NiK11 - NiK13 beschrieben (vgl. NiK11, Ansichten von oben
und unten, welche zu einer gelb-orangefarben gefarbten Doppelwand fiuhren;
NiK12, Abbildung, bei der der um den Pfannenstiel geschlagene Topflappen zwi-
schen den Waben nicht durchscheinend und somit durch eine Trennwand belegt
ist; NiK13: Fig. 1-3 i. V. m. Anspruch 1). Die Beklagte sieht eine nicht bean-
spruchte ,gemeinsame Wand“ im entgegengehaltenen Stand nicht verwirklicht,

verzichtet jedoch auf eine entsprechende Erlauterung.

2.  Auch die nach Hilfsantrag 16 zulassig beschrankt verteidigte Fassung hat

keinen Bestand, da sie nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

a. Der Gegenstand nach Hilfsantrag 16 unterscheidet sich vom Gegenstand
nach Hilfsantrag 8 durch die Verwendung der thermischen Isoliermatte als Topf-
unterlage (Merkmal 2.9). Dass diese Verwendung nicht auf erfinderischen Uberle-
gungen beruht, wurde mit den Ausfilhrungen zu den Hilfsantragen 1 bzw. 9 dar-

gelegt. Die dort genannten Griinde gelten hier gleichermal3en.

b. Der Patentanspruch 2 ist auf eine unregelmafRlige Anordnung der Kammern
gerichtet. Sofern sich diese Ausgestaltung nicht auf die beliebig geformten Kam-
mern gemal erteiltem Patent (NiK4: [0026]) beziehen sollte, z. B. bei einer Her-
stellung des Grundkérpers aus geschdumten Material, hat die Beklagte weder
dargelegt, noch vermag der Senat zu erkennen, dass diese zuséatzlichen Merk-
male zu einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fihren kénnten. Denn mit
einer liickenlosen, aber unregelméafRigen Anordnung regelmaRiger Sechsecke ver-
bundene besondere Effekte sind nicht ersichtlich. Die Druckschrift NiK13 legt be-
reits die Vorteile von wabenférmigen Vertiefungen in einer Unterlage zur Isolierung
von Warme dar, ohne den Gegenstand auf eine bestimmte Anordnung der Waben
zu beschranken (NiK13: Patentanspruch 1). Die geeignete, in Fig. 1 der NiK13 ge-
zeigte luickenlose Anordnung der Waben ist somit dem routinemaf3igen Handeln

des Fachmanns zuzuordnen.
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c. Nach Patentanspruch 3 sind die Kammern in einem regelmafRigen, vorzugs-
weise gitterartigen Muster angeordnet, was die bereits in den Druckschriften
NiK11 - NiK13 aufgezeigte, zum Patentspruch 2 alternative Mdglichkeit der regel-
mafigen Anordnung widerspiegelt und somit keinen Beitrag zur Begriindung einer

erfinderischen Tatigkeit leisten kann.

d. Einin etwa paralleles Verlaufen der Oberseite und der Unterseite des Grund-
korpers nach Patentanspruch 4 liegt bei den Topflappen aus dem Stand der
Technik regelmé&Rig vor und stellt auch den Standard bei den herkémmlichen, ge-
strickten oder gehakelten Topflappen dar (vgl. NiK10: Schutzanspruch). Diese
Ausgestaltung erschliel3t sich dem Fachmann auch unmittelbar aus den Abbildun-
gen der Druckschriften NiK11 - NiK12 sowie aus NiK13 (a. a. O.: Fig. 2).

e. Nach den Patentanspriichen 5 bis 9 soll das Material der Isoliermatte rutsch-
fest, warmebestéandig, gering warmeleitfahig, elastisch und spritzgusstechnisch
hergestellt sein. Diese physikalischen Anforderungen erschlieen sich dem Fach-
mann bereits aus der angestrebten Verwendung. Der in der NiK12/NiK21 ange-
regte Einsatz von Silikon bringt alle angestrebten Werkstoffeigenschaften bereits
mit sich und legt auch die spritzgusstechnische Herstellung, die bei Massenpro-
dukten aus Kunststoff den Standard bildet, nahe. Damit weisen auch diese Aus-

gestaltungen keinen eigenstandigen, erfinderischen Gehalt auf.

f.  Mit den Patentanspriichen 10 bis 13 ist beansprucht, dass die Isoliermatte
ein- oder mehrfarbig ausgefluhrt ist, durch Farbgebung erzielte grafische, kiinstle-
rische und/oder informative Gestaltungsmerkmale aufweist, der Grundkoérper eine
geometrisch bestimmte Form aufweist sowie, dass er durch Form- oder Farbge-
bung figurlich gestaltet ist. Solche vornehmlich mit dem Produktdesign einherge-
henden klnstlerischen Farbgestaltungen oder eine geometrisch bestimmten Form
finden sich insbesondere in dem zweifarbigen Topflappen nach NiK11 verwirklicht.
Auch eine figurliche/informative Darstellung ist bei Topflappen ein gelaufiges Mit-
tel, das Produkt attraktiver zu gestalten (vgl. NiK9: Abb. 1-12) und somit dem rou-

tinemalRigen Handeln des Fachmanns zuzuordnen.
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g. Ein als Aufhanger verwendbarer kreisrunder Durchgang im Grundkdrper der
Isoliermatte nach Patentanspruch 14 ist in Druckschrift NiK11 gezeigt, so dass
auch dieses Merkmal keinen Beitrag zur Begrindung einer erfinderischen Tétig-
keit leisten kann. Im Ubrigen sind Topflappen regelmafRig mit Vorrichtungen zum
Aufhangen bestlickt. Bei einer Fertigung im Spritzgussverfahren stellt eine Aus-
sparung als Aufhanger die zunachst in Betracht zu ziehende Ausgestaltung dar,
denn sie spart Material und ertbrigt einen an den Grundkoérper selbst anzubrin-

genden Aufhanger, der wegen seiner exponierten Lage leicht beschadigt wird.

h. Nach Patentanspruch 15 soll am Durchgang (7) ein Einspritzbereich fur
Gussmaterial vorgesehen sein. Mangels diesbeziglicher Ausfihrungen der Be-
klagten ist nicht erkennbar, wie eine MalRnahme, die die Herstellung der Isolier-
matte betrifft, den erst nach Einspritzen des Gussmaterials erzeugten Gegenstand
auszugestalten vermag. Ein Unterschied zu dem Durchgang, wie er in dem Topf-
lappen nach NiK11 gebildet ist, ist jedenfalls nicht zu erkennen. Zudem wird der
Fachmann im Rahmen seines routinemafRigen Handelns das Einspritzen des
Gussmaterials dort vornehmen, wo Offnungen im Spritzkorper entstehen sollen
und wo eine Entfernung von Graten an optisch unauffalliger Stelle méglich ist. Da-

her fuhrt auch dieses Merkmal zu keiner anderen Beurteilung der Patentfahigkeit.

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. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
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Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwdltin 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 Zustellung des in vollstdndiger 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 Dr. Egerer Katker Dr. Wismeth Dr. Freudenreich
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