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betreffend das européische Patent 1 073 813
(DE 599 08 201)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mundlichen Verhandlung vom 14. Juli 2016
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Puschel und der

Richter Dipl.-Ing. Kiuest, Dr.-Ing. Gromann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 1 073 813 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang fur nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

[ll. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in H6he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klage richtet sich gegen das européische Patent 1 073 813 (Streitpatent), das
auf die internationale Anmeldung WO 99/54571 vom 15. April 1999 zuriickgeht
und in deutscher Sprache u.a. fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erteilt wurde. Auf die mit der Anmeldung in Anspruch genommene
Prioritat der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 298 07 258 U1 (= hiesige
Entgegenhaltung E2) vom 22. April 1998 hatte die Beklagte im Laufe des Anmel-
deverfahrens verzichtet. Das Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt unter dem Aktenzeichen 599 08 201.1 gefihrt wird, wurde im europdi-
schen Einspruchsbeschwerdeverfahren in beschrankter Fassung aufrechterhalten



und ist bezeichnet mit ,Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff fur einen platten-
bekleideten Bodenaufbau oder eine Wand®. Es umfasst vier Anspruche, die samt-
lich mit der vorliegenden Klage angegriffen werden, wobei die Anspriche 2 bis 4

als Unteranspriche unmittelbar bzw. mittelbar auf Anspruch 1 rickbezogen sind.

In der geltenden Fassung gemall der neuen europdischen Patentschrift
1 073 813 B2 (Streitpatentschrift) hat Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut:

1. Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff fur einen plattenbe-
kleideten Boden- oder einen Wandaufbau zum Erzielen einer
Entkopplung zwischen dem Untergrund und der auf die foli-
enartige Platte aufzubringenden Flachenbekleidung, wobei
die Tragerplatte eine Strukturierung zum Ausbilden von Ver-
tiefungen durch im Wesentlichen in einer Richtung verlau-
fende Auspragungen (N1, N3, Ns) auf einer Seite und auf der
anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche aufweist,
zwischen denen Kammern (M1-M3) zur Aufnahme eines zur
Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden
Flachenbekleidung vorgesehenen aushartenden Kontakt-
mittel, wie Mortel oder Kleber, gebildet sind und wobei an der
Unterseite der Platte ein netzartiges Gewebe oder ein
Vlies (2) vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Strukturierung aus mindestens einer weiteren Schar
aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Auspré-
gungen (N1, N3, Ns) kreuzenden weiteren Auspragungen (No,
N4, Ng) besteht, wobei die gebildeten Kammern (M;-M3) um-
fanglich durch die zur anderen Seite der Tragerplatte hin of-
fenen erhabene Stege (S:-Sg) bildenden Auspragungen (Ni-
Ng) begrenzt sind und ein in eine Kammer (M;-M3) hineinra-
gender Hinterschnitt (H1-H3z) Teil eines Steges (S1-Se) bzw.
einer Auspragung (N1-Ng) ist.



Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift

Bezug genommen.

Die Klagerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il
§6 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU) geltend und
stutzt sich hierbei auf folgende Publikationen:

El DE 3701414 A1

E1-Pro Prospekt Schliter DITRA, Ausgabe 08/1997
E2 DE 298 07 258 U1

E3 AT 383 638 B

E4 DE 296 02 442 U1

Nach Meinung der Klagerin sind die Offenlegungsschrift E1 und der dieser ent-
sprechende Prospekt E1-Pro fir den Anspruch 1 des Streitpatents neuheitsschad-
lich. Zumindest sei dessen Gegenstand dem Fachmann durch die Kombination
von E1 mit E2 bzw. mit E3 oder durch eine Kombination von E2 mit E4 nahegelegt
gewesen. Auch die Unteranspriiche enthielten nichts Neues bzw. Erfinderisches.

Die Klagerin beruft sich zudem auf neuheitsschadliche offenkundige Vorbenutzun-
gen in Gestalt der dem Gegenstand des Streitpatents entsprechenden, von der
Beklagten hergestellten neuen ,Schluter-DITRA®-Folie, die vor dem Anmeldetag
des Streitpatents in verschiedenen Objekten verlegt worden sei, namlich ab
Februar 1999 auf der Baustelle des Hotels V... in I..., im

Jahre 1998 auf der Baustelle des Autohauses G... in M... und im

Jahre 1998 auf der Baustelle des Autohauses S... in D....

Fur diese behaupteten Vorbenutzungen bietet die Klagerin verschiedene

Beweismittel, darunter auch Zeugen, zum Beweis an.

AulRerdem hat die Klagerin nach der Klageerhebung den Nichtigkeitsgrund der
unzulassigen Erweiterung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. ¢) EPU) geltend gemacht.



Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 073 813 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Pa-
tentanspriiche in der Fassung der mit Schriftsatz vom
12. April 2016 eingereichten Hilfsantradge | bis 1l richtet, wobei
diese Hilfsantrage nunmehr in der gednderten Reihenfolge Hilfs-
antrag Il (= neuer Hilfsantrag I) — Hilfsantrag Ill (= neuer Hilfsan-
trag Il) — Hilfsantrag | (= neuer Hilfsantrag Ill) als gestellt gelten
sollen,

weiter hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die
Patentanspriiche in der Fassung des mit Schriftsatz vom

9. Juni 2016 eingereichten Hilfsantrags IV richtet.

In der Fassung gemald (neuem) Hilfsantrag | werden dem Wortlaut des Patentan-

spruchs 1 in der erteilten Fassung folgende Worte vorangestellit:

,verwendung einer ...."

In der Fassung gemafd (neuem) Hilfsantrag Il wird an den Wortlaut des Patentan-

spruchs 1 in der erteilten Fassung folgender Text angeftgt:

.....“, wobei das netzartige Gewebe oder das Vlies (2) derart aus-
gebildet ist, dass es ein Verfiullen der rickseitig offenen Auspra-
gungen (N1 - N6) verhindert®.



In der Fassung gemald (neuem) Hilfsantrag Il wird an den Wortlaut des Patentan-
spruchs 1 in der erteilten Fassung folgender Text angefugt:

......, SO dass die folienartige Platte selbst aufgrund der vorge-
nannten Strukturierung und ihres Materials in beiden Richtungen
ihrer Erstreckungsebene zumindest in geringem ausreichendem
Mal3e dehnfahig bzw. zusammenschiebbar ist, so dass Span-
nungsdifferenzen aus dem Untergrund und der Bekleidung aufge-

nommen werden kdnnen®“.

In der Fassung gemald Hilfsantrag IV werden die Merkmale des Patentan-

spruchs 1 gemal den Hilfsantragen Il (neu) und 11l (neu) miteinander kombiniert.

Der Wortlaut der Unteranspriiche 2 bis 4 soll gemaf den Hilfsantragen Il (neu), 1lI
(neu) und IV gegenuber der erteilten Fassung unveréandert bleiben, geman Hilfs-
antrag | (neu) sollen dem jeweiligen Wortlaut die Worte ,Verwendung der” voran-

gestellt werden.

Die Beklagte halt den Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung der Streitpa-
tentschrift, zumindest in den mit Hilfsantragen verteidigten Fassungen fur patent-
fahig. Sie bestreitet auch die offenkundigen Vorbenutzungen, wofir sie ebenfalls
Beweis anbietet. In der nachtraglichen Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes
der unzuldssigen Erweiterung sieht sie eine Klageanderung, in die sie nicht ein-

gewilligt hat.

Die Klagerin halt die Anspruchsfassungen gemaR den Hilfsantragen fur unzulés-
sig, weil sie von der Offenbarung in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen
nicht gedeckt wiirden und teilweise auch unklar seien. Uberdies seien die zusétz-
lich aufgenommenen Merkmale dem Fachmann aus dem Stand der Technik be-

kannt gewesen.



Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 10. Februar 2016 einen friihen ge-
richtlichen Hinweis gemalR § 83 Abs. 1 PatG Ubersandt.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Ubrigen wird auf die beiderseits einge-
reichten Schriftsdtze und auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung Bezug

genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und hat auch in der Sache Erfolg. Das Streitpatent erweist
sich sowohl in der Fassung der Streitpatentschrift als auch in den von der Be-
klagten mit Hilfsantragen verteidigten Fassungen als nicht bestandsfahig und ist

deshalb fur nichtig zu erklaren.

1. Beider vorliegenden Erfindung geht es um die Aufbringung von Bekleidungen,
insbesondere von Keramikplatten, im Inneren von Gebauden oder im Aul3enbe-
reich, was - wie in der Streitpatentschrift ausgefuhrt wird - viele Probleme mit sich
bringe. Auf Grund unterschiedlicher Warmeausdehnungen und den damit verbun-
denen Spannungen kdnnten Risse in der Bekleidung entstehen, auch das Abldsen
von Bekleidungsplatten sei auf Grund solcher Spannungszustande feststellbar.
Insbesondere Keramikplattenbelage wuirden vielfach im sogenannten Dinnbett-
verfahren verlegt, bei dem ein geeigneter Kontaktmdrtel Verwendung finde. Dabei
ergében sich Schwierigkeiten in den unterschiedlichen Haftungsbedingungen an
der Unterseite einer solchen Platte bzw. an dem Untergrund. Zuséatzlich wirden
solche Problematiken auch noch durch Anforderungen an die Dichtheit des Auf-

baues beeinflusst (Streitpatentschrift Absatz 2).

Zum Abbau von Spannungsunterschieden bzw. zur Entkopplung des Aufbaus be-
zuglich der auftretenden Spannung vom Untergrund seien bereits Tragerplatten



aus folienartigem Kunststoff vorgeschlagen worden. Eine entsprechende Platte sei
aus der Druckschrift DE 37 01 414 A1 (= Entgegenhaltung E1) bekannt. Diese
weise abwechselnd nach beiden Plattenseiten hin offene schwalbenschwanzfor-
mige Nuten auf und lasse sich bei Druck- und Zugbeanspruchung quer zum Ver-

lauf dieser Nuten bewegen (Streitpatentschrift Absatz 3).

Werde eine solche Tragerplatte am Untergrund befestigt und darauf mit entspre-
chendem Kontaktmittel eine Bekleidung aufgebracht, so kénne ein Spannungs-
ausgleich in dieser angegebenen Richtung dann herbeigefiihrt werden, wenn si-
chergestellt sei, dass sich die gebildeten Nuten nicht mit dem Kontaktmittel, bei-
spielsweise einem Mortel, vollstandig ausfullten. Um dieses Ausflllen zu verhin-
dern, sei bereits vorgeschlagen worden, solche Platten an einer Seite mit netzarti-
gen Textilien oder einem Vlies zu versehen, wodurch auch eine erhdhte Kontakt-
fahigkeit zwischen Untergrund und Tragerplatte erreicht werde. Solche Trager-
platten seien aber nur in einer Richtung dehnféahig bzw. zusammendrickbar. Viel-
fach sei daher mit solchen Platten ein notwendiger Spannungsabbau nicht mdglich
(Streitpatentschrift Absatz 4).

Die (ursprunglich als Prioritats-Dokument angefihrte) Druckschrift DE-U-
298 07 258 (= Entgegenhaltung E2) offenbare eine Drainageplatte aus folienarti-
gem Kunststoff flir einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau zum
Erzielen einer Drainage sowie einer Entkopplung eines Bodenaufbaus. Die Drai-
nageplatte umfasse eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen durch
sich kreuzende Auspragungen auf einer Seite und auf der anderen Seite niveau-
gleiche, erhabene Bereiche, zwischen denen Kammern zur Aufnahme eines zur
Ausbildung einer Mdrtelschicht mit einer darauf aufzubringenden Flachenbeklei-
dung gebildet seien. An der Oberseite und/oder an der Unterseite der Drainage-
platte kdnne insbesondere fur die Verwendung im Wandbereich zur Verbesserung
der Verklammerungsfahigkeit mit einem Belag oder mit dem Untergrund ein was-
serdurchlassiges Vlies oder ein netzartiges Textilgewebe vorgesehen sein (Streit-

patentschrift Absatz 5).



Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestehe darin, eine Tragerplatte aus foli-

enartigem Kunststoff fir den plattenbekleideten Bodenaufbau oder eine entspre-

chende Wand vorzuschlagen, mit der in optimierender Weise die auftretenden

unterschiedlichen Ausdehnungen zwischen Untergrund und Bekleidung und dar-

aus maglicherweise resultierenden Spannungen abgebaut bzw. entkoppelt werden

konnten (Streitpatentschrift Absatz 6).

2. Diese Aufgabe soll erfindungsgemal’ durch eine Tragerplatte mit den Merkma-

len gemald Patentanspruch 1 gelost werden. Die Merkmale dieses Anspruchs

konnen wie folgt gegliedert werden:

1. Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff
1.1  fur einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau
1.2 zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund
und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flachen-
bekleidung,
2. wobei die Tragerplatte eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertie-
fungen,
2.1. durch im Wesentlichen in einer Richtung verlaufende Auspra-
gungen (Ng, N3, Ns) auf einer Seite und
2.2. auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche auf-
weist,
2.3  zwischen denen Kammern (Mi:-Ms) zur Aufnahme eines zur

Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Fla-

chenbekleidung vorgesehenen aushartenden Kontaktmittel,

wie Mortel oder Kleber, gebildet sind, und

2.3.1 wobei die gebildeten Kammern (M;-M3) umféanglich
durch die zur anderen Seite der Tragerplatte hin offe-
nen, erhabene Stege (S;-Sg) bildenden Auspragungen

(N1-Ng) begrenzt sind und
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2.3.2. wobei ein in eine Kammer (Mi1-M3) hineinragender
Hinterschnitt (H;-Hs3) Teil eines Steges (Si1-Sg) bzw. ei-
ner Auspragung (N;-Ng) ist, und

2.4. wobei die Strukturierung aus mindestens einer weiteren Schar
aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Auspra-
gungen (Ni, N3, Ns) kreuzenden weiteren Auspragungen (No,

N4, Ng) besteht,

3. wobei an der Unterseite der Platte ein netzartiges Gewebe oder ein

Vlies (2) vorgesehen ist.

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Konnen es
insbesondere fir die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fir die Inter-
pretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Fach-
hochschul-Ingenieur, ggf. auch ein besonders qualifizierter Bautechniker, mit
mehrjahriger Erfahrung in der sowohl den Innen- wie den AulRenbereich betreffen-
den FuRbodentechnik.

4. Den Gegenstand des Patentanspruchs 1 wird der Fachmann so verstehen,
dass die beanspruchte, aus folienartigem Kunststoff bestehende Tragerplatte
Strukturierungen aufweist, wobei gemall Merkmal 2.1 auf einer Seite der Folie
Auspréagungen bzw. Nuten vorgesehen sind, die gemafl Merkmal 2.2. auf der ge-
genuberliegenden Seite als erhabene, d. h. sich nach oben ersteckende Bereiche
herausragen und dadurch auf dieser Seite die tieferliegenden Bereiche (,Kam-
mern®) begrenzen. Merkmal 2.3.1 stellt nochmals klar, dass die erhabenen Berei-
che, die die AuRenhdille der (nach unten offenen) Nuten darstellen, Stege bilden,
welche i. V. m. den weiteren, sich kreuzenden Auspragungen bzw. Stegen gemaf

dem nachfolgenden Merkmal 2.4 die Kammern umfanglich umfassen.

Die erhabenen Bereiche sind gemall Merkmal 2.2 ,niveaugleich®, was der Fach-
mann so interpretieren wird, dass samtliche Stegoberseiten auf gleicher Ebene
angebracht sind. Der so verstandene Anspruchswortlaut findet seine Stiitze so-

wohl in sdmtlichen Ausfihrungsbeispielen gemaR den Figuren 1 bis 4 der Streit-
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patentschrift als auch im Beschreibungstext. So heil3t es dort in Absatz 16, die ni-
veaugleichen Stegoberseiten boten die Mdoglichkeit von abgedichteten Stol3ver-
bindungen in unterschiedlichen Richtungen der durch die Stegoberseiten be-
stimmten Ebene mittels entsprechend aufgeklebter Dichtbander. Es spricht nichts
daflr, dass es sich hierbei nur um die Beschreibung einer besonderen Ausfih-
rungsform handeln kdnnte, die in die erteilten Anspriiche keinen Eingang gefun-
den hatte. Auch der im europaischen Einspruchsbeschwerdeverfahren in das
Streitpatent eingefligte Beschreibungsabsatz 5 gibt keinen Anlass zu einer ander-
weitigen Auslegung. Insbesondere offenbart die darin zitierte Schrift
DE 298 07 258 U1 ebenso wie das Streitpatent lediglich eine Ausfiihrungsform mit

durchweg niveaugleichen Stegoberflachen (vgl. insbesondere Figur 3).

Bei der nachtraglichen Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der unzulassigen
Erweiterung handelt es sich um eine sachdienliche und damit gem&R 8§ 99 Abs. 1
PatG i. V. m. 8 263 ZPO zulassige Klageanderung, weil dadurch die Erhebung ei-

ner weiteren, auf diesen Klagegrund gestiitzten Klage vermieden werden kann.

Dieser Nichtigkeitsgrund liegt jedoch nicht vor.

Das Vorliegen einer unzuldssigen Erweiterung wird von der Klagerin damit be-
grindet, dass sich die Einfigung des Beschreibungsabsatzes 5 mit dem Hinweis
auf die deutsche Gebrauchsmusterschrift 298 07 258 (= Entgegenhaltung E2) in
einem zwischen den Parteien anhangigen, auf das Streitpatent gestutzten landge-
richtlichen Verfugungsverfahren auf die Auslegung des Merkmals 2.2 (,niveauglei-
che, erhabene Bereiche®) ausgewirkt habe. Eine unzulassige Erweiterung liegt je-
doch nicht vor, nachdem dieses Merkmal bereits in der urspriinglichen Anmeldung
offenbart war (vgl. WO 99/54571, Patentanspruch 1) und die Einfligung des Ab-
satzes 5 in die Patentbeschreibung auf die Auslegung des Patentanspruchs 1 kei-
nen Einfluss hat (s. o. 1.4).
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Anspruch 1 des Streitpatents in der geltenden Fassung der Streitpatentschrift ist
nicht patentfahig (Art. Il 86 Abs.1 Nr.1IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 54, 56 EPU).

1. Zwar ist der Gegenstand dieses Anspruchs gegentiber dem von der Klagerin

geltend gemachten Stand der Technik als neu anzusehen.

Insbesondere weist - entgegen der von der Klagerin vertretenen Auffassung - die
in der deutschen Offenlegungsschrift DE 37 01 414 A1 (= E1) gezeigte Trager-
platte das Merkmal 2.4 nicht auf, entsprechendes gilt fur den Prospekt E1-Pro.
Auch die in den Figuren 2 und 4 der Schrift E1 gezeigten Tragerplattenenden
stellen keine weitere Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die
Auspragungen kreuzenden weiteren Auspragungen dar. Die Tragerplattenenden
haben gemaR E1, Anspruch 8, unprofilierte, glatte Uberlappungsabschnitte und
sind damit auch nicht strukturiert. Im Ubrigen wird im Streitpatent die Ausgestal-
tung einer einzelnen Tragerplatte beansprucht und nicht ein Verbund von Tréger-
platten, bei dem sich an den jeweiligen Verbindungsstellen mehrere kreuzende

Auspragungen bzw. Quernuten ergeben kdnnten.

2. Der Anspruchsgegenstand beruht jedoch nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

a) Als néchstliegender Stand der Technik ist die bereits in der Streitpatentschrift
zum Ausgangspunkt der Uberlegungen gemachte Schrift E1 bzw. der dieser
Schrift entsprechende Prospekt E1-Pro anzusehen.

E1l zeigt in den Figuren 1 und 3 eine Tragerplatte 4 aus folienartigem Kunststoff
fur einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau 6, 7 zum Erzielen ei-
ner Entkopplung zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte auf-
zubringenden Flachenbekleidung 7. Die Tragerplatte 4 weist eine Strukturierung

zum Ausbilden von Vertiefungen durch im Wesentlichen in einer Richtung verlau-
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fende Auspragungen 41 auf einer Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche,
erhabene Bereiche 42 auf, zwischen denen Kammern 42 zur Aufnahme eines zur
Ausbildung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flachenbekleidung vor-
gesehenen aushartenden Kontaktmittels, z. B. Mortel, gebildet sind. Die gebilde-
ten Kammern 42 sind umféanglich durch die zur anderen Seite der Tragerplatte hin
offenen, erhabene Stege bildenden Auspragungen begrenzt. Ein in eine Kammer
hineinragender Hinterschnitt ist Teil eines Steges bzw. einer Auspragung (vgl. Fi-
guren 1 und 3). An der Unterseite der Platte 4 ist ein netzartiges Gewebe oder ein

Vlies 31, 32 vorgesehen.

Somit sind bei der in E1/E1-Pro offenbarten Platte alle Merkmale, auf3er dem
Merkmal 2.4, vorhanden. Eine Strukturierung, die aus mindestens einer weiteren
Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und die Auspragungen kreu-

zenden weiteren Auspragungen besteht, weist diese Tragerplatte nicht auf.

b) Die in E1/E1-Pro offenbarte Tragerplatte dient zur Entkopplung des Unter-
grunds von der aufzubringenden Verkleidung. Dies geschieht dadurch, dass bei
unterschiedlichen Ausdehnungen oder Spannungen im Wand- oder Bodenunter-
grund und der Verkleidung ein Spannungsausgleich in der eingebrachten Trager-
platte, die mit dem Untergrund und zumindest teilweise auch mit der Verkleidung
kraftschlissig verbunden ist, erfolgen kann. Der Grund hierfur liegt darin, dass die
Platte auf Grund ihrer Dehnfahigkeit zumindest in einer Vorzugsrichtung eine Ver-

schiebung in sich zulasst. (vgl. E1, Spalte 3, Zeilen 31 bis 38).

Bei Ausgestaltung entsprechend dem Ausfuhrungsbeispiel gemald E1, Figuren 1
bis 4, ist die bekannte Tragerplatte in Querrichtung zu den zueinander parallelen,
sich abwechselnden Stegen 41 und Nuten 42 dehnféahig. Jedoch gibt E1 bereits
den Hinweis, dass auch andere Profilierungen mdoglich sind (Spalte 4, Zei-
len 13 f.). Der Fachmann erkennt auch die Nachteile, die sich daraus ergeben
kénnen, wenn die Tragerplatte - wie in dem genannten Ausflhrungsbeispiel -

hauptséachlich nur in einer Vorzugsrichtung dehnbar ist, wahrend sie in Richtung
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der Stege und Nuten relativ steif ist und hier auftretende Ausdehnungen bzw.
Spannungen dementsprechend schlecht aufnehmen kann.

Somit stellt sich fir den Fachmann ausgehend von den Schriften E1/E1-Pro die
Aufgabe, die Tragerplatte so weiter zu entwickeln, dass die auftretenden unter-
schiedlichen Ausdehnungen zwischen Untergrund und Bekleidung und daraus
maoglicherweise resultierenden Spannungen in optimierender Weise abgebaut

bzw. entkoppelt werden kdnnen (Streitpatentschrift Absatz 6).

c) Um fir eine Konstruktion aus Tragerplatte und Belag anndhernd gleiche Plat-
teneigenschaften in allen Richtungen zu erhalten, war es fiir den Fachmann nahe-
liegend bei der aus E1 bekannten Kunststoffplatte, einen gitterartigen Aufbau nach
dem Vorbild der flachenartigen Drainageplatte gemaf der deutschen Gebrauchs-
musterschrift DE 298 07 258 U1 (= E2) vorzusehen.

Diese Schrift zeigt eine folienartige Kunststoffdrainageplatte 1, die vorzugsweise
zum Einbau in FuBbodenkonstruktionen zur Trennung einer oberhalb einer Ab-
dichtung vorgesehenen Ful3bodenbelagskonstruktion von einem Untergrund dient.
Die Platte dort hat nach Anspruch 1 auf Grund der gitterartig angeordneten Struk-
turelemente zum einen eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen durch
im Wesentlichen in einer Richtung verlaufende Auspragungen 13, 14 auf einer
Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche, zwischen de-
nen Kammern zur Aufnahme eines zur Ausbildung einer Kontaktschicht mit der
aufzubringenden Flachenbekleidung vorgesehenen aushartenden Kontaktmittels,
wie Mortel oder Kleber, gebildet sind, und zum anderen eine Strukturierung, die
aus mindestens einer weiteren Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden
und die Auspragungen 13, 14 kreuzenden weiteren Auspragungen 12 besteht. Die
gebildeten Kammern 16 sind umfanglich durch die zur anderen Seite der Trager-
platte 1 hin offenen, erhabene Stege bildenden Auspragungen begrenzt. An der
Unterseite der Platte 1 ist ein netzartiges Gewebe oder ein Vlies vorgesehen (vgl.
E2, Seite 3, Absatz?2).
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Die im unmittelbaren technischen Umfeld liegende Lehre aus E2 konnte den
Fachmann zu einer Plattenstrukturierung mit den im Anspruch 1 des Streitpatents
angefuhrten Merkmalen fuhren, weil in E2 bereits alle Merkmale, bis auf einen je-
weils in eine Kammer hineinragenden Hinterschnitt (Merkmal 2.3.2), beschrieben
sind. Es war fur den Fachmann auch offensichtlich, dass eine Platte, deren Struk-
tur nicht nur - wie bei E1 - durch parallel in eine Richtung verlaufende Stege und
Nuten bestimmt wird, sondern zusatzlich - wie bei E2 - durch weitere, quer dazu
verlaufende Stege und Nuten, nicht nur in einer Vorzugsrichtung dehnfahig ist,
sondern in verschiedene Richtungen, wodurch die Gefahr von Rissbildungen ins-

gesamt vermindert wird.

Dem steht nicht entgegen, dass - wie die Beklagte vorgetragen hat - Drainage-
platten entsprechend E2 vorzugsweise im Aul3enbereich, z. B. auf Balkonen oder
Terrassen, Verwendung finden und dort nicht der Entkopplung von Untergrund
und (Platten-) Belag dienen, weil sie nicht in einem festen Verbund zwischen die-
sen Schichten angeordnet sind, sondern lose zwischen einer Bitumenschicht und

einer Mortelschicht, die wiederum den Ful3bodenbelag tragt.

Nach dem Gesamtinhalt der Entgegenhaltung E2 ist die dort offenbarte Drainage-
platte namlich nicht auf diese Einbausituation beschréankt. So ergibt sich aus der in
E2, Seite 2, Zeilen 26 bis 31, genannten Aufgabenstellung, dass die Drainage-
platte gleichzeitig als Entkopplungsmittel bei ihrem Einsatz im Fufl3bodenaufbau
wirken soll, um Langenanderungen bei Spannungsauf- oder abbau in einer Est-
richschicht zu kompensieren. Der Einsatz ,in einer Estrichschicht” ist jedenfalls mit
der von der Beklagten angesprochenen Verlegung zum Erzielen einer Entkopp-

lung nicht vergleichbar

Uberdies ist in E2, Seite 3, Zeilen 13 bis 17, auch die Verwendung der Drainage-
platte im Wandbereich angesprochen, wozu gemafR Anspruch 7 vorgeschlagen
wird, auf einer oder beiden Plattenseiten zur Verbesserung der Verklammerungs-
fahigkeit mit einem Belag oder dem Untergrund wasserdurchlassiges Vlies oder

netzartiges Textilgewebe vorzusehen.
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Im Streitpatent geht es nicht um einen speziellen Fubodenaufbau, sondern ins-
besondere um eine Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff. Der Fachmann zieht
daher alle derartig aufgebauten Platten in Betracht, die fir einen plattenbekleide-
ten Boden- oder Wandaufbau Verwendung finden kénnen, was auch fir die Platte

aus folienartigem Kunststoff gemaf E2 zutrifft.

d) Nach Ansicht der Technischen Beschwerdekammer des Europaischen Patent-
amts in dem das Streitpatent betreffenden Einspruchsbeschwerdeverfahren (s.
Beschluss v. 19. Juni 2012, Az. T 0591/11 - 3.2.03, insbes. Seiten 16 ff.) hatte der
Fachmann von einer Kombination der Schriften E1 und E2 Abstand genommen.
Die Beschwerdekammer begrindet dies damit, dass in den beiden Schriften véllig
unterschiedliche Entkopplungsprinzipien offenbart wirden. E1 (in dortiger Ent-
scheidung als E2 bezeichnet) beruhe auf dem ,Ziehharmonikaprinzip® und diene
der Entkopplung der Scherkrafte und damit dem Spannungsabbau zwischen dem
Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flachenbeklei-
dung. Der Fachmann hatte - ausgehend von E1 - zwei sich kreuzende Nutenscha-
ren in Form von Waben gemaf E2 nicht in Betracht gezogen, weil eine Dehnbar-
keit der Wabenstruktrur in E2 nicht offenbart sei. Bei E2 (dortige Bezeichnung E1)
wirden Langenanderungen bei Spannungsauf- oder -abbau in der tber der Platte
angeordneten Mortelschicht dadurch kompensiert, dass Strukturelemente der
Platte vordefinierte Schwachebereiche definierten, an denen sich Trennflachen-
scharen in Form von Mikrohaarrissen ausbilden kénnten. Demgemal sei E2 als

stabile Platte mit wabenférmigen und somit steifen Strukturelementen ausgefuhrt.

Dieser Auffassung der Technischen Beschwerdekammer kann nur insoweit zuge-
stimmt werden, als sie sich mit der Mértelschicht und dem Plattenbelag auf der
Oberseite der folienartigen Platte befasst. Zutreffend ist, dass die Mortelschicht fur
den Plattenbelag in den Vertiefungen der Wabenstruktur der folienartigen Platte
eindringt und dort Mdrtelstelzen ausbildet, wahrend sie oberhalb der Erhebungen
relativ dunn ist. Am Ubergang von den Erhebungen zu den Vertiefungen bildet
sich jeweils ein groRer Querschnittssprung in der Mértelschicht aus. Bei Auftreten
unterschiedlicher Dehnungen zwischen Plattenbelag und Mortelschicht ergeben
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sich dort Soll-Rissbereiche, an denen sich fein verteilte Risse in der Mortelschicht

ausbilden koénnen.

Die Druckschrift E2 offenbart jedoch Uber das im Beschluss der Beschwerdekam-
mer Ausgefuhrte hinausgehend auch, dass Uber die Unterseite der folienartigen
Platte - wie bei E1 - ebenfalls ein Spannungsausgleich zwischen dem Untergrund
und einem plattenbekleideten Wandaufbau stattfinden kann, wenn, wie in E2 auf
Seite 3, Zeilen 13 bis 17, beschrieben, die Platte im Wandbereich Verwendung
findet und zur Verbesserung der Verklammerung mit dem Untergrund ein wasser-
durchlassiges Vlies oder ein netzartiges Textilgewebe aufweist, wie es bereits in
E1 zum Spannungsausgleich zwischen dem Wanduntergrund 1 und dem Platten-
belag 7 zur Verbesserung der Verklammerung an der Unterseite der Kunststoff-
platte 4 vorgesehen ist (vgl. E1, u. a. Spalte 4, dritter Absatz, und Figur 1). Entge-
gen der Auffassung der Beschwerdekammer gibt es somit einen unmittelbaren
Bezug zwischen dem Stand der Technik nach E1 und dem nach E2. Daher ge-
langt der Fachmann in einer Zusammenschau von E1 und E2 in naheliegender
Weise zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents, weshalb dieser An-
spruch in der Fassung der Streitpatentschrift keinen Bestand hat.

V.

Die Fassung des Anspruchs 1 als Verwendungsanspruch gemaf Hilfsantrag | ist
zulassig, weil die Verwendung der Tragerplatte zum Erzielen einer Entkopplung
zwischen dem Untergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Fla-
chenbekleidung sowohl aus den urspringlichen Anmeldungsunterlagen (vgl.
WO 99/54571 Seite 2, Zeilen 30 bis 35) als auch aus der Streitpatentschrift (vgl.
Beschreibung Absatz 6) hervorgeht.

Jedoch ist der Gegenstand des Anspruchs 1 auch in dieser Fassung nicht patent-
fahig, weil die genannte Entkopplungsfunktion auch aus der Druckschrift E1 deut-
lich hervorgeht (vgl. Spalte 3, Zeilen 31 bis 43).
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In der Fassung des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag Il ist das netzartige Gewebe
oder das Vlies derart ausgebildet, dass es ein Verfillen der rickseitig offenen
Auspragungen verhindert. Auch diese Anspruchsfassung ist zwar zuldssig (zum
netzartigen Gewebe oder Vlies vgl. WO-Schrift, Patentanspruch 9, bzw. Streitpa-

tentschrift, Patentanspruch 1), jedoch ebenso nicht bestandsfahig.

Aus E1 geht hervor, dass auch nach Aufbringung einer Moértel- oder Spachtel-
schicht auf der Vorder- oder Riickseite Hohlraume verbleiben, wenn die jeweilige
Seite mit einem grobmaschigen Vlies verspannt wird (E1 Spalte 3, Zeilen 21 bis
27; Spalte 4, Zeilen 5 bis 10). Der Fachmann weil}, dass das netzartige Gewebe
bzw. das Vlies nicht vollig undurchlassig sein darf, weil es sich sonst mit dem
Mortel, Spachtelmasse bzw. Kleber nicht verbinden und damit seine Verklamme-
rungsfunktion nicht erflillen kann. Andererseits wei3 der Fachmann auch, dass
umso weniger Material in den Hohlraum eindringen kann, je dichter das Gewebe
oder Vlies ist. Er wird dieses daher in Abh&angigkeit von der Konsistenz des Mor-
tels so ausbilden, dass es sich einerseits mit dem Mortel oder Kleber verbindet,
andererseits jedoch das Verfillen der rlckseitigen Auspragungen in einem zur

Gewabhrleistung der Entkopplungsfunktion ausreichendem Malf3e verhindert.

VI.

In der Fassung des Anspruchs 1 gemal Hilfsantrag Ill ist die folienartige Platte
selbst aufgrund der vorgenannten Strukturierung und ihres Materials in beiden
Richtungen ihrer Erstreckungsebene zumindest in geringem ausreichendem Mal3e
dehnfahig bzw. zusammenschiebbar, so dass Spannungsdifferenzen aus dem

Untergrund und der Bekleidung aufgenommen werden kénnen.

Auch hierbei handelt es sich um eine zulassige Anspruchsfassung. Auch wenn in
der Streitpatentschrift (Spalte 2, Zeile 28) nicht von den ,beiden Richtungen®, son-

dern von ,beiden Seiten ihrer Erstreckungsebene” die Rede ist, so ist ohne weite-
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res ersichtlich, dass mit diesen unterschiedlichen Formulierungen sachlich das-
selbe gemeint ist.

Anspruch 1 hat aber auch in dieser Fassung keinen Bestand, weil auch die in den
Schriften E1, E1-Pro und E2 offenbarten Kunststoffplatten dehnféahig bzw. zu-
sammenschiebbar sind, so dass durch sie Spannungsdifferenzen aus dem Unter-

grund und der Bekleidung aufgenommen werden kénnen.

VII.

In der Fassung des Anspruchs 1 gemald Hilfsantrag IV werden die Fassungen
gemal den Hilfsantragen Il und Il miteinander kombiniert. Dabei ergibt sich aber
uber die bloBe Zusammenstellung der Merkmale hinaus kein erfinderischer Uber-

schuss, weshalb auch diese Anspruchsfassung nicht schutzfahig ist.

VIII.

Da Patentanspruch 1 des Streitpatents weder in seiner erteilten Fassung noch in
einer der von der Beklagten mit Hilfsantrdgen verteidigten Fassungen Bestand hat
und die erteilten Unteranspriiche nicht gesondert verteidigt werden, war der Klage
stattzugeben und das Streitpatent insgesamt fuir nichtig zu erklaren, ohne dass es
hierfir des Nachweises der behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen bedurft
hatte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§91 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8§ 99 Abs. 1
PatGi. V. m. § 709 ZPO.
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X.

Rechtsmittelbelehrung

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 vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber
mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann

nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch Pischel Kuest Dr. GroRmann Richter

Richter Kliest
ist im Urlaub
und kann
daher nicht
unterschreiben.
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