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Mehrschichtiges Tragerelement

Stellt eine Zweckangabe, wie ,zum Aufbringen von Farbschichten®, aufgrund der im
Streitpatent offenbarten Lehre keine Alternative fur zahlreiche Verwendungsmaoglichkei-
ten dar, sondern die aus technischer Sicht einzig mdgliche funktionale Eignung, dann
ist die Zweckangabe als konkrete raumlich-kdrperliche Ausgestaltung zu werten. Der
Neuheit eines darauf basierenden Gegenstands steht eine Lehre demzufolge nur dann
entgegen, wenn sie die beanspruchte Eignung sicher und objektiv aufweist (in Fortfih-
rung von BGH, Urteil vom 24. September 2019 — X ZR 62/17 — Lenkergetriebe; BGH,
Urteil vom 24. April 2018 — X ZR 50/16 — Gurtstraffer).



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkindet am
28. Juli 2021
3 Ni 27/19 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das européaische Patent EP 1 677 974
(DE 50 2004 010 012)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mundlichen Verhandlung vom 28. Juli 2021 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm, den Richter Schwarz, die Richterin Dipl.-Chem. Dr. Miinzberg und die
Richter Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

fur Recht erkannt:

ECLI:DE:BPatG:2021:280721U3Ni27.19EP.0



Das europaische Patent 1 677 974 wird mit Wirkung fir das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise mit der MalRgabe

fur nichtig erklart, dass es folgenden Wortlaut erhalt.

(93]

10.

1.

12.

Mehrschichtiges Trigerelement fiir die Herstellung von Werbematerialien umfassend

a) eine Folie (1) mit einer Oberflache (2), welche eine Rauhtiefe von mindestens 10
um aufweist und zum Aufbringen von Farbschichten zur Ausgestaltung eines
beliebigen Werbemotivs ohne zusétzliche transparente Folienschicht iiber den
Farbschichten geeignet ist,

b) einer nicht-elastischen Schicht (3) und

¢) einer Haftvermittlerschicht (4).

Trigerelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB auf die
Haftvermittlerschicht (4) eine Abdeckfolie (5) aufgebracht ist.

Tréagerelement nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi die Folie (1)
Polymere oder Polymergemische enthélt.

Trigerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB die Folie (1) Polyurethan enthilt.

Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB die Folie (1) Polyvinylchlorid, Polyethylen oder Polyacrylat enthilt oder hieraus
besteht.

Tréagerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daf} die Oberflache (2) eine Rauhtiefe von 70 bis 10 pm aufweist.

Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daf} die Oberflichenenergice der Folie (1) mindestens 40 mN betrégt.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB auf die Folie (1) eine Farbe (6) aufgetragen ist.

Trigerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daf} auf die Folie (1) eine Farbschicht (6) aus lasemittelfreien Farben aufgetragen ist.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daf3 die auf die Folie (1) aufgetragene Farbschicht (6) Farben aus
photopolymerisierbaren ungesittigten Monomeren, Oligomeren und/oder
Prapolymeren enthalt.

Trigerelement nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daf} die
photopolymerisierbaren Monomere, Oligomere oder Pripolymere einen Ester, eine
Acryl- oder Metacrylsdure, Derivate davon und/oder N-Vinylamide, vorzugsweise
mit einem Anteil von 10 bis 80 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 40 bis 60 Gew.-
% aufweisen.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dal auf die Folie (1) eine Farbschicht (6) aufgebracht ist, welche einen bei
Bestrahlung mit UV-Licht freie Radikale erzeugenden Photoinitiator aufweist, wie
beispielsweise Benzophenone, mit einem Anteil von vorzugsweise 10 bis 80 Gew.-
%.



19.

20.

21.

22,

24,

. Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daf} auf die Folie (1) eine Farbschicht (6) aufgebracht ist, welche ein die Haftung der
Pigmente an dem Trigerelement forderndes Mittel, wie etwa organische
Stickstoffverbindungen mit einem Molekiilgewicht von vorzugsweise mehr als 200
aufweist.

. Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die nicht-elastische Schicht (3) ein Tg von - 20 bis -60 °C aufweist.

. Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daf} die nicht-elastische Schicht (3) eine Dicke von 20 bis 100 um aufweist.

. Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daf die nicht-elastische Schicht (3) Metalle enthélt oder hieraus besteht.

. Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB3 es Aluminium enthélt,

. Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

daB die Haftvermittlerschicht (4) derart ausgestaltet ist, daf} sie bei weniger als 10 °C
applizierbar ist.

Trigerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daf} die Haftvermittlerschicht (4) derart ausgestaltet ist, daf} sie zwischen -20 und +80
°C eine stabile Haftverbindung gewéhrleistet.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB die Haftvermittlerschicht (4) derart ausgestaltet ist, daB das Trigerelement
abziehbar und wiederverwendbar ist.

Tragerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB3 als Haftvermittlerschicht (4) eine Verbindung auf Kautschukbasis eingesetzt
wird.

Trigerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
daB die Haftvermittlerschicht (4) eine Verbindung auf Acrylatbasis ist.

. Trégerelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dal} zwischen nicht-elastischer Schicht (3) und Haftvermittlerschicht (4) eine
Verstirkungsschicht eingesetzt ist.

Verwendung des Trégerelements nach einem der vorhergehenden Anspriiche fiir die
Herstellung von Werbematerial, das auf Asphalt, Beton und/oder anderen
anorganischen Materialien enthaltenden Flichen aufgebracht wird.

. Verwendung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dafi das Trégerelement auf

Trittflachen aufgebracht wird.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des international am 2. November 2004
unter Inanspruchnahme der Prioritat aus einem deutschen Gebrauchsmuster vom
31. Oktober 2003 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland in deutscher Verfahrenssprache erteilten europaischen Patents
1 677 974 (Streitpatent; im Folgenden SP) mit der Bezeichnung ,Tragerelement fur
die Herstellung von Werbematerialien. Das beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Patentnummer 50 2004 010 012 gefiihrte Streitpatent umfasst
in der erteilten Fassung den unabhdngigen Sachanspruch 1, auf den die
Patentanspriiche 2 bis 23 zurickbezogen sind, und den nebengeordneten
Verwendungsanspruch 24, auf den Patentanspruch 25 zurtickbezogen ist.

Die nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 24 lauten:

1. Mehrschichtiges Tragerelement fiir die Herstellung
von Werbematerialien umfassend

a) eine Folie (1) mit einer Oberflache (2}, welche
eine Rauhtiefe von mindestens 10 pum aufweist,
b) einer nicht-elastischen Schicht (3) und

c} einer Haftvermittlerschicht (4).

24. Verwendung des Tragerelements nach einem der
vorhergehenden Anspriiche fir die Herstellung von
Werbematerial, das auf Asphalt, Beton und/oder an-
deren anorganischen Materialien enthaltenden Fla-
chen aufgebracht wird.



Mit ihrer Nichtigkeitsklage begehrt die Klagerin die vollstandige Nichtigerklarung des

Streitpatents, weil dessen Gegenstand nicht patentfahig sei. Der Beklagte verteidigt

demgegeniber sein Patent in geanderter Fassung (Hauptantrag) sowie jeweils als

geschlossener Anspruchssatz in den Fassungen der Hilfsantrage | und Il, wegen

deren genauen Wortlauts auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 23. April 2021

verwiesen wird.

Die Parteien haben zur Stitzung ihres jeweiligen Vortrags u.a. folgende

Druckschriften eingereicht (Kurzbezeichnungen von den Parteien):

D1
Dla

D1b

D2

D3
D4

D6
MFG1

MFG2

MFG3

JP 2001-317171 A

Computeriibersetzung des Japan Platform for Patent
Information zu JP 2001-317171 A (D1) vom 10. April 2018
Beglaubigte Ubersetzung zu JP 2001-317171 A vom
29. Marz 2021

DE 699 02 236 T2

DE 41 35 097 Al

NENTWIG, Joachim: Kunststoff-Folien. Herstellung — Eigen-
schaften — Anwendung. 2., Uberarbeitete Auflage. Minchen:
Hanser, 2000. S. IX-XI, S.97-106, 115-117, 134-137, 157-
160, 170-173, 185, 186. — ISBN 3-446-21420-8

US 6 632 506 B1

Norm JISR 6001-1:2017. S.5, Table3, Grain size
distributions of macrogrits

CROWN: Tabelle 1. URL: https://crownab.com/ga_list/qa/
index_qgO01.htm [abgerufen unbekannt]. Mit Ubersetzung der
Zeilen 1 und 2 aus dem Japanischen. 2 Seiten

Metallvertrieb ds GmbH (www.metallvertrieb.com): Ober-

flachenrauheit. Ohne Ort, ohne Jahr. 1 Seite. — Firmenschrift



Die Klagerin ist der Auffassung, dass der Patentgegenstand bereits infolge der
Einfugung des Merkmals ,ohne zusatzliche transparente Folienschicht Uber den
Farbschichten“ im neuen Hauptantrag unzulassig erweitert sei. Zudem sei der
Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenuber der D1/D1b, der D2 sowie
einer von ihr behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, zu deren — schriftsatzlich
von ihr nicht ndher dargelegten — Einzelheiten sie sich auf das Zeugnis von Herrn
A... beruft, jeweils nicht neu. Dartiber hinaus beruhe er auch gegentiber der D1/D1b
oder der D2, jeweils in Verbindung mit der D3, nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Soweit der Beklagte dem entgegenhalte, der neue Hauptantrag fordere
bestimmte Eigenschaften der Schichten wie die Bedruckbarkeit der patentgemafien
obersten Schicht, sei dies in Wahrheit mit der Fassung des Hauptantrags ebenso
wenig wie eine bestimmte Anzahl der Schichten beansprucht. Die D1/D1b
beschreibe zwei unterschiedliche Optionen, ndmlich zum einen ein Antirutschband
ohne bedruckte Schicht, daneben aber zum anderen auch eine bedruckte Schicht
mit einer dartber liegenden aufgerauten transparenten Harzschicht. Dass auch die
aufgeraute obere Schicht grundsatzlich bedruckt werden kénne, erschlieRe sich
dem Fachmann schon aus der D3 und der D4, wobei die D3 auch beschreibe, wie
sie bedruckt werde. Da es eine der Optionen der D1/D1b sei, dass die oberste
Harzschicht nicht transparent sei, wirde der Fachmann, wenn er sie entsprechend
der D3 mit einer Farbeschicht versehe, zu den Merkmalen des Patentanspruchs 1
ohne erfinderisches Zutun gelangen. Der Einwand des Beklagten, die D3 sehe
zwingend eine tribe oberste Schicht vor, wéhrend diese in der D1/D1b fir eine
Sichtbarkeit des darunter liegenden Druckbildes transparent sein musse, gehe fehl,
denn bei einer Kombination der D1/D1b mit der D3 gehe es darum, die oberste
Schicht nach der D1/D1b entsprechend der technischen Lehre der D3 zu
bedrucken. Eine solche Vorgehensweise schliel3e die D1/D1b nicht aus, auch wenn
sie sich aufgrund ihrer Zielsetzung auf die n&here Beschreibung der transparenten
obersten Schicht beschranke. Den entscheidenden Hinweis auf die Bedruckung der

obersten Schicht nach der D1/D1b kénne der Fachmann aber der D3 entnehmen.

Auch der nebengeordnete Verwendungsanspruch sowie die abhangigen Patent-
anspriche enthielten nichts, was eine Erfindung begriinden kdnnte. Dasselbe gelte



auch fur die Fassungen der Hilfsantrage, mit denen das Streitpatent keinen Bestand
haben konne, da diese zum einen infolge der zusétzlichen Merkmale unzul&ssig
erweitert und zum anderen die neuen Merkmale trivial und beispielsweise aus den

Druckschriften D2 und D4 vorbekannt seien.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 677 974 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die Fassung
des Hauptantrags, hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantrage | oder II,

jeweils gemal3 Schriftsatz vom 23. April 2021 erhélt.

Der Beklagte ist der Auffassung, der Gegenstand in der Fassung des Hauptantrags
sei nicht dadurch unzulassig erweitert, dass die in Abs. [0027] bis [0029]
geschilderten MalBnhahmen nicht in den Patentanspruch aufgenommen seien; denn
fur die beanspruchte bloRe Eignung bedirfe es nicht der Angabe von hierzu

erforderlichen MaRhahmen.

Auch ndhmen weder D1 noch D2 den Erfindungsgegenstand des Streitpatents in
der Fassung des Hauptantrags neuheitsschadlich vorweg. Die D1 beschreibe zwar
eine aus funf Schichten aufgebaute Klebebeschichtung, die erfindungsgemale
Rauigkeit der obersten Schicht sei aber nicht angegeben; auch sei diese Schicht
nicht zum Bedrucken vorgesehen. Damit gehe die D1 tber den Stand der Technik,
von dem auch das Streitpatent ausgehe, nicht hinaus. Auch die genannte D2 lehre
nicht die streitpatentgemale Ausgestaltung eines mehrschichtigen Tragerelements
fur die Herstellung von Werbematerialien, vielmehr gehe auch das in der D2
beschriebene Zweikomponentensystem nicht Uber den Stand der Technik hinaus,
von dem das Streitpatent ausgehe. Insbesondere offenbare die D2 weder die



erfindungsgemalie Doppelfunktion der Oberflache der Folie noch die Rautiefe der
erfindungsgemal hergestellten Oberflache, noch sei die Basiskomponente wie der
Gegenstand des Streitpatents aus einer Folie und einer nicht elastischen Schicht
aufgebaut. Die klagerseits behauptete angebliche offenkundige Vorbenutzung sei

schliel3lich nicht substantiiert dargelegt.

Der Erfindungsgegenstand des Streitpatents beruhe auch gegeniber dem
klagerseits hierzu genannten Stand der Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Selbst wenn mit der Klagerin fehlerhaft unterstellt wirde, dass sich die D1/D1b von
der streitpatentgemalien Losung allenfalls hinsichtlich der in der D1/D1b nicht
explizit genannten Rautiefe unterscheide, kdnne der Fachmann in Verbindung mit
der D3 nicht zum Erfindungsgegenstand gelangen. Anders als das Streitpatent
beschreibe die D1/D1b kein Tragerelement mit einer oben liegenden Druckschicht,
die zugleich rutschfest sei. Vielmehr werde die Rutschfestigkeit bei der D1/D1b erst
durch die in einem zusatzlichen Arbeitsgang aufgebrachte oberste Harzschicht
erreicht, die im Falle der in der D1/D1b allein vorgesehenen Bedruckung der
darunter liegenden Schicht zwingend transparent sein musse. Allein hierdurch
unterscheide sich die Fassung des Streitpatents nach dem Hauptantrag schon von
diesem Stand der Technik. Auch in der Kombination der D1/D1b mit der D3 gelange
der Fachmann nicht zum Erfindungsgegenstand. Die D3 betreffe eine nicht
siegelbare, matte, tribe und biaxial orientierte Polyolefin-Mehrschichtfolie. Auch
wenn dies in der Beschreibung nicht ausdriicklich erwdhnt werde, ergebe sich aus
den Verwendungsansprichen der D3, dass die entsprechend ihren Vorgaben
hergestellte Folie vorrangig als Verpackung verwendet werde; damit sei sie aber als
Tragerelement fur die Herstellung von Werbematerialien nicht geeignet. Zudem
werde der Fachmann das in ihr beschriebene technische Verfahren, insbesondere
wegen der auf S. 4, Z. 14/15 geforderten ,maximalen Tribung® der bedruckten
Schicht, nicht bei einer Folie nach der D1/D1b zur Anwendung bringen, weil dann
das in der D1/D1b nur unter die oberste Harzschicht aufzubringende Druckbild

wegen der matten und triiben Erscheinung nicht mehr sichtbar ware.



Auch eine Kombination der D2 und der D3 werde der Fachmann nicht in Erwagung
ziehen. Denn bei einer solchen Kombination lage immer noch ein Zwei-
komponentensystem vor, bei dem eine Basisschicht, gegebenenfalls nach
Aufbringen der Bedruckung, in einem weiteren zusatzlichen Arbeitsgang mit einer
Oberflachenschutzschicht versehen werden misse. Auch hier stehe die nicht

transparente Ausgestaltung der Oberflachenfolie einer Kombination entgegen.

Auf jeden Fall sei der streitpatentgemalle Gegenstand in der Fassung der
Hilfsantrage patentfahig, denn eine durch die einschrankenden Merkmale erfolgte
Ausgestaltung sei aus dem von der Klagerin genannten Stand der Technik weder
bekannt noch nahegelegt.
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Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet. Soweit der Beklagte das
Streitpatent nicht mehr in der erteilten Fassung verteidigt, ist es ohne Sachprufung
fur nichtig zu erklaren. Demgegentber ist die Klage teilweise abzuweisen, soweit
sie sich auch gegen die Fassung des neuen Hauptantrags richtet. Auf die Frage,
inwieweit das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsantrage schutzfahig ist, kommt
es bei dieser Sachlage nicht mehr an.

1. Die Erfindung betrifft ein Tragerelement fir die Herstellung von Werbe-

materialien und dessen Verwendung (SP: [0001]).

Zum Hintergrund erlautert das Streitpatent in Abs. [0002], dass herkdmmliche
Werbematerialien gedruckte Papierbahnen und Folien umfassten, welche an
entsprechenden Werbewanden festgelegt wirden. Dabei misse darauf geachtet
werden, dass eine sichere Verbindung zwischen dem bedruckten Papier und der
als Untergrund benutzten Plakatwand erreicht und beibehalten werde. Dies
erfordere es im Allgemeinen, dass die Plakatwand dem unmittelbaren Zugriff von
Passanten entzogen sei, zumindest aber ein solcher Zugriff nur mit bewusster
Zerstorungsabsicht erfolgen kdonne. Aus diesem Grunde miussten als Untergrund
benutzte Plakatwande an entsprechend geschitzten Orten aufgestellt sein. Im
Hinblick auf diese Probleme sei vorgeschlagen worden, besondere Werbe-
materialien einzusetzen, welche auch auf frei zuganglichen Untergrundbereichen,
wie etwa auf Wegen, Stralen oder dergleichen aufgebracht werden kénnten. Im
Hinblick auf die dabei hervortretenden Probleme hinsichtlich des unvermeidlichen
Abriebs des Werbemotivs sollten Werbematerialien mit einer Laminatstruktur
eingesetzt werden, bei denen das Werbemotiv von einer Schutzschicht abgedeckt
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sei. Allerdings sei die Herstellung solcher Werbematerialien mit hohen Kosten

verbunden.

Unter Darlegung der Lehren der Patentschriften EP 0 569 921 B1, an welcher das
Streitpatent als Nachteil beschreibt, dass die dort genannte Verwendung eines
selbstklebenden Oberflachenbelagmaterials die Moglichkeit der Aufbringung auf
Untergrundbereichen, z. B. auf Wegen oder Stral3en, und damit auch die mit dem
Aufbringen auf die genannten Untergrundmaterialien verbundenen Probleme nicht
anspricht (SP: [0003]), und DE 4 129 262 Al, die folienférmige Wechseldekor-
elemente beschreibt, welche diese Probleme aber ebenfalls nicht 16sen kdnnten,
weil sie nur fur die Schaufensteraul3engestaltung ausgelegt seien (SP: [0004]), stellt
sich das Streitpatent die Aufgabe, Tragerelemente fir die Herstellung von
Werbematerialien bereit zu stellen, welche unter Gewahrleistung einer hohen
Abriebbestandigkeit des Werbemotivs auf Untergriinde wie Stral3en, Wege und
dergleichen aufbringbar sind. Aufgabengemald sollten die Elemente unter den
Ublichen Umwelteinfliissen, insbesondere Temperaturbedingungen einerseits
haltbar und andererseits ohne Beschadigung des Untergrunds wieder abziehbar
sein (SP: [0005]).

Erfindungsgemal soll diese Aufgabe durch ein mehrschichtiges Tragerelement fur
die Herstellung von Werbematerialien gelost werden, welches folgende Schichten
umfasse: a) Eine Folie mit einer Oberflache, welche eine Rautiefe von mindestens

10 um aufweist, b) eine nicht-elastische Schicht und c) eine Haftvermittlerschicht.
2. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lasst sich wie folgt gliedern
(Anderungen gegentber der erteilten Fassung sind kursiv gesetzt und in der

Gliederungsziffer mit einem hochgestellten ,H* gekennzeichnet):

1 Mehrschichtiges Tragerelement

1.1 fur die Herstellung von Werbematerialien umfassend

2 a) eine Folie (1)



-12 -

2.1 mit einer Oberflache (2), welche eine Rautiefe von mindestens
10 pum aufweist,

2.2"  wobei die Oberflache (2) der Folie (1) zum Aufbringen von
Farbschichten (6) zur Ausgestaltung eines beliebigen
Werbemotivs ohne zusatzliche transparente Folienschicht Gber

den Farbschichten (6) geeignet ist,

3 b) eine nicht-elastische Schicht (3) und
4 C) eine Haftvermittlerschicht (4).
3. Ein Teil der Begriffe bedarf der Auslegung. Der zustandige Fachmann, ein

Diplom-Ingenieur oder Master of Engineering der Fachrichtung Verfahrenstechnik
oder Materialwissenschaften mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Entwicklung
und der Anwendung von Klebefolien und Laminatprodukten, insbesondere auf dem

Gebiet bedruckter Dekorfolien, wird sie wie folgt verstehen:

3.1 Der Patentanspruch 1 Iasst offen, ob neben der nichtelastischen Schicht von
Merkmal 3 weitere Zwischenschichten vorhanden sein kénnen. Dementsprechend
wird in der Beschreibung des Streitpatents auch eine zwischen der Haftvermittler-
schicht und der nichtelastischen Schicht angeordnete Verstarkungsschicht genannt
(SP: [0025]).

3.2 Auch wenn die Folie von Merkmal 2 eine &aufiere (obere) Schicht des
Tragerelements bildet, kann darauf noch eine Farbschicht 6 aufgetragen sein (SP:
Patentanspruch 8; [0012]). Da die Farbschicht eine Bedruckung sein kann, ist sie
nicht zwingend vollflachig aufgetragen (SP: [0027]; Fig., Bz. 6, unterbrochene
Struktur). Ebenso kann auf die (untere) Haftvermittlerschicht ein abziehbares

Tragermaterial 5 zu deren Schutz aufgebracht sein (SP: [0026]).

3.3 Mit Merkmal 2.2" wird nicht nur beschrieben, dass eine theoretische
Moglichkeit zur Aufbringung einer Farbschicht auf die raue Oberflache der Folie
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besteht. Vielmehr wird damit der Ort des Farbauftrags bestimmt und damit der
Farbauftrag fur ein Werbemotiv gegenstandlich als Merkmal des Patentanspruchs
ausgestaltet. Der Farbauftrag bleibt insoweit nicht in seiner theoretischen
Maoglichkeit verhaftet, sondern die damit zum Ausdruck kommende Eignungs- bzw.
Zweckangabe stellt einen Vorgriff auf die spatere Verwirklichung der damit
verbundenen technischen Lehre dar, welche sich dem Fachmann unmittelbar
daraus erschlief3t. Denn das Streitpatent lehrt keinen anderen Ort des Farbauftrags
als die raue Oberflache der Folie, um zu der streitpatentgemald gewinschten
Werbewirksamkeit gemald Merkmal 1.1 zu gelangen. Zudem ist das Tragerelement
SO ausgestaltet, dass keine weitere transparente Folienschicht Giber der Farbschicht
aufgetragen wird. Insoweit ist der Aufbau des Tragerelements auf seiner Oberflache

mit der Farbschicht abschlieRend beschrieben.

3.4 Die Rauigkeit oder Rauheit der Oberflache der Folie wird durch ihre Rautiefe
gemal Merkmal 2.1 charakterisiert, wobei die Rautiefe im Streitpatent nicht naher
definiert wird. Die Rautiefe bezeichnet fachuiblicherweise die Differenz aus
maximalem und minimalem Wert eines (Oberflachen-) Profils bezogen auf eine
definierte (Gesamt-) Messstrecke. Insoweit die Gesamtmesstrecke und auch die
Frage offenbleibt, ob es sich um die gemittelte Rautiefe mehrerer Einzelmessungen
handelt, ist der in Merkmal 2.1 angegebene numerische Wert von 10 um
offensichtlich lediglich eine ungefahre Angabe und weist eine gewisse

Schwankungsbreite auf.

Zudem ist dem Streitpatent nicht zu entnehmen, mit welchen Mitteln die
erforderliche Rauheit der Oberflache der Folie erzielt wird. Die Figur zeigt hierzu mit
Bezugszeichen 1 (in der Beschreibung Bezugszeichen 2; vgl. SP: [0037]) die

Oberflache der Folie, auf der lediglich elipsenférmige Elemente zu sehen sind.
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3.5 Die nicht-elastische Schicht gemall Merkmal 3 dient funktionell dazu, dass
beim Aufbringen des Tragerelements auf einen Untergrund eine Anpassung an
Unebenheiten erreicht wird und der Gesamtverbund des Tragerelements in der an
die Untergrundform angepassten Formgestaltung verbleibt. Das Tragerelement
kann demgemald durch Ausiben eines leichten Drucks an die jeweiligen
Untergrundflachen angepasst werden (SP: [0015]). Dementsprechend fallt jede
Schicht, die diese Funktion erfillt, unter das streitpatentgemaflle Merkmal 3.
Insbesondere verweist das Streitpatent auf aus Metall bestehende oder Metall

aufweisende Schichten, wie solche aus Aluminium (SP: [0017]).

4. Insbesondere steht der Schutzfahigkeit des Patentgegenstandes in der
Fassung des Hauptantrags der Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung

nicht entgegen.

Der gegenteiligen Auffassung der Klagerin, die hierzu geltend gemacht hat, dass
eine Eignung zum Weglassen der Folienschicht, wie vom neuen Merkmal 2.2"
gefordert, erst durch eine besonders innige Haftung gegeben sei, so dass der
Patentanspruch unzulassig erweitert sei, weil die in Abs. [0027] bis [0029] des
Streitpatents geschilderten MalRnhahmen nicht in den Patentanspruch 1
aufgenommen worden seien, vermag der Senat nicht zu folgen. Denn die blof3e,
aus der Beschreibung zuléassigerweise ableitbare Eignung zum Bedrucken ist — wie
bereits zur Auslegung des neuen Merkmals 2.2" ausgefiihrt — unabhangig von ggf.
hierzu zusatzlich zu treffenden Mal3Bhahmen. Ob das Weglassen der Folie, wie die

Klagerin meint, zu Qualitatseinschrankungen des fertigen Produkts fuhren kdnne,
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ist patentrechtlich unerheblich, weil hierauf das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes
nach dem Art. 138 EPU nicht gestiitzt werden kann.

Das Streitpatent erweist sich in der geénderten Fassung des zulassigen

Hauptantrages als bestandsfahig.

1. Weder die Druckschrift D1 noch die Druckschrift D2 vermégen die Neuheit

des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach Hauptantrag in Frage zu stellen.

1.1 Die in japanischer Sprache verfasste Druckschrift D1, die im Folgenden in
der beglaubigten Ubersetzung D1b zitiert wird, handelt von einem Anti-Rutschband,
dessen Basisfilm eine Formbarkeit aufweist und dadurch auch unebene Flachen
des zu beklebenden Kérpers ausgleichen kann (D1b: [0001]). Bei herkommlichen
Anti-Rutschfolien des Standes der Technik wirden rutschhemmende Partikel direkt
an einer Anzeigeschicht mittels eines Klebstoffs befestigt, weshalb die dafur
verwendeten Klebstoffe eingeschrankt seien, da sie entsprechend transparent sein
missten (D1b: [0003], Z. 1-3), oder sie wirden gar keine Anzeigeschicht aufweisen
(D1b: [0004]). Davon ausgehend soll ein Anti-Rutschband zur Verfigung gestellt
werden, das in Uberwindung der Probleme des Standes der Technik die Auswahl
der Klebstoffe nicht einschrénkt, eine Anzeigeschicht aufweist und ausgezeichnete
Féahigkeiten zum Ausgleich von Unebenheiten aufweist (D1b: [0006]).

Die Figur 3 der D1 zeigt dazu eine bevorzugte Ausfiihrungsform der Erfindung (D1b:
[0008]).
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Auf einem Basisfilm 1 ist eine Harzschicht 5 mit einer rutschhemmenden Funktion
angebracht, die ersichtlich eine Strukturierung aufweist (D1b: [0008], Z.5-7 //
Merkmal 2). Der Basisfilm 1 besteht aus einem Verbundmaterial aus einem
Harzfilm 4, einer Klebstoffschicht 3 und einer Metallfolie 2 (D1b: [0008], Z. 7-9 //
Merkmal 3). Auf die Metallfolie 2 folgt eine Klebstoffschicht 6 (Merkmal 4), auf die
eine Trennfolie aufgebracht sein kann (D1b: [0008], Z. 9-14). Insoweit bildet dieses
Anti-Rutschband der D1 ein streitpatentgeméaf3es mehrschichtiges Tragerelement

geman Merkmal 1.

Solange die rutschhemmende Harzschicht 5 im Wesentlichen transparent ist, kann
auf der Oberseite des Harzfims4 (an der Seite der rutschhemmenden
Harzschicht 5, also zwischen dem Harzfiilm4 und der Harzschicht5) eine
Anzeigeschicht mit einem vorbestimmten Muster gebildet werden (D1b: [0010];
[0011], Z. 1-3 i.V.m. [0008], Z. 5-9 zu den hinzugefliigten Bezugszeichen), wobei
das ,Muster” der Anzeigeschicht eine vielfaltige Ausgestaltung haben kann, wie z.B.
Schriftzeichen, Symbole, Slogans oder Muster (D1b: [0011], Z. 4-11 // Merkmal 1.1).
Derartige rutschfeste Bander werden beispielsweise auf Bahnsteigen verwendet
(D1b: [0011], Z.12-15). Mithin wird die Oberflache der rutschhemmenden
Harzschicht 5 nicht bedruckt. Die Druckschrift D1 lehrt folglich als Ort einer
Anzeigeschicht ausschlie3lich den Harzfilm 4, so dass eine Eignung der Oberflache
der Harschicht5 fir einen Farbauftrag entsprechend Merkmal 2.29 nicht

angesprochen ist.

Das Merkmal 2.1 zur Rautiefe der Oberflache von mindestens 10 pm ist ebenfalls
nicht unmittelbar und eindeutig in der D1 offenbart. Anders als die Klagerin meint,
liest ein Fachmann eine Rautiefe von mindestens 10 um auch nicht aus
Absatz [0010] der D1 mit. Die Druckschrift D1 verweist hinsichtlich Figur 3 zwar
darauf, dass die rutschhemmende Harzschicht hergestellt wird, indem eine
Harzschicht auf einen Basisfilm aufgetragen oder darauf laminiert wird. Die Art und
GroRe des Musters, mittels dessen die Eigenschaft der Rutschhemmung erzielt
wird, sind nicht beschrankt. Sie bleiben also dem Fachmann uberlassen. Dies
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mogen regelmalige ,winkelférmige Vorspringe“ sein, wie in Figur 3 gezeigt. Die
Rutschhemmung kann aber auch durch eine geriffelte Oberflache erzielt werden
(D1b: [0017], Z. 4-8). Die Dicke einer rutschhemmenden Harzschicht wird mit 5 bis
300 pm, bevorzugt 10 bis 100 um angegeben (D1b: [0022], Z. 5-7).

Gemal3 zweier in den Fig. 4 und 5 der D1 gezeigter Ausgestaltungen kdnnen zur
weiteren Verbesserung der Rutschhemmung auch rutschhemmende Teilchen 7 auf
der rutschhemmenden Harzschicht 5 verteilt werden, wobei diese dann entweder
auf der Harzschicht aufliegen (Fig. 4) oder in sie integriert (Fig. 5) werden (D1b:
[0025]).

= 4 , BS ;
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Die Grol3e der Partikel wird in Bezug auf einen Japanese Industrial Standard (JIS)
im Bereich von # 12 bis # 120 angegeben, wobei erklart wird, dass bei kleineren
Partikeln als # 120 der Effekt der Rutschfestigkeit leidet und groRere Partikel als
#12 nicht sicher zu fixieren sind (D1b: [0026], Z. 9-13). Worum es sich bei diesen
Angaben handelt, wird der Fachmann jedoch erst aufgrund weiterer Uberlegungen
ermitteln mussen, so dass auch damit eine Rautiefe von 10 um gemald Merkmal 2.1

in der D1 nicht unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

Damit sind im Ergebnis jedenfalls die Merkmale 2.1 und 2.2" in der Druckschrift D1

nicht unmittelbar und eindeutig gelehrt.

1.2 Die Druckschrift D2 handelt von einem mehrlagigen informativen oder

dekorativen graphischen Artikel fur den AuRenwerbungsbereich, der auf eine
AulRenarbeitsflache wie z.B. Beton oder Asphalt aufgebracht wird (D2: S. 1, Z. 10-
21).
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Gemal der D2 besteht ein Bedarf nach einem Display- oder Werbesystem, welches
eine getrennte, bebilderbare Filmschicht und eine Schutzschicht aufweist, die
speziell fir den Einsatz in FulRgadngerverkehr unterliegenden AuRRenbereichs-

anwendungen angepasst ist.

Hierzu schlagt die D2 vor, eine Dbebilderbare Basisschicht (bzw.
Basiskomponente 12) und darauf eine Bildschutzschicht (bzw.
Bildschutzkomponente 30) zu verwenden (D2: S. 6, Z. 16-20i. V. m. Fig. 1 und 2),
wobei die Besonderheit darin liegt, dass die Basisschicht unter Einsatz
herkdémmlicher Drucktechnik von einem Kunden bebildert und anschliel3end mit der
Bildschutzschicht laminiert werden kann (D2: Fig.3 i.V.m. S. 21, Z.11-23 //
Merkmale 1, 1.1).

Die D2 beschreibt mit den Figuren 1 und 2, die sich nur hinsichtlich der Bildschutz-
oberflachenschicht unterscheiden, dass entweder eine Pragung (Fig. 1) oder der
Einbau abrasiver Partikel (Fig.2) erfolgt, um die Reibungseigenschaften zu
verandern (D2: S. 6, Z. 30 bis S. 7, Z. 3).
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Demnach umfasst der mehrlagige graphische Artikel (10, 50) eine Basis-
komponente 12 und eine Bildschutzkomponente 30. Die Basiskomponente enthalt
eine Basisschicht 16, die bevorzugt eine Folie aus einem polymerischen Film ist,
welche flexibel und an unregelméaRige Substrate anschmiegbar sein soll (D2: S. 10,
Z.13-20), was einer streitpatentgemafl3en nicht elastischen Schicht gemali
Merkmal 3 entspricht. Diese Schicht kann zudem mittels einer aufgeklebten diinnen
Metall- oder Folienschicht, einer Gewebe- oder Vliesbaumwollschicht oder einer
Lage aus Fasermaterial verstarkt werden, um die Bereitstellung oder Entfernbarkeit
des Artikels von einer Oberflache zu erleichtern (D2: S. 11, Z. 16-26). Auf die
Basisschicht 16 ist eine Basiskleberschicht 22 aufgebracht (D2: S. 12, Z. 1-8 //
Merkmal 4). Die Bildschicht 24 wird auf der zweiten Hauptoberflache 20 ausgebildet
(D2: S. 13, Z. 21-26).

Die im Wesentlichen klare oder transparente Bildschutzkomponente 30 schutzt
dabei die Bildschicht 24 vor Abrieb und der Umgebung, erméglicht aber gleichzeitig
die Betrachtung der darunter liegenden Bildschicht 24 (D2: S. 15, Z. 1-11). Damit
die genannte Laminierung ermdoglicht werden kann, ist auf die erste

Hauptoberflache 34 eine Kleberschicht 38 aufgetragen.

Gemald der Ausfuhrungsform nach Figur 2 ist auf die Bildschutzschicht 32 eine
Binderschicht 52 aufgetragen, in der kleine abrasive Partikel 54 derart eingebettet
sind, dass sie uber die freiliegende Oberflache 53 der Binderschicht hinausragen
(D2: S. 18, Z. 2-6 und Z. 8-16 // Merkmal 2). Die Partikelgrof3en sollen im Bereich
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von 10 bis etwa 1000 pum liegen, wodurch implizit eine streitpatentgemale Rautiefe
von mindestens 10 um erzielt wird (D2: S. 18, Z. 30 bis S. 19, Z. 1 // Merkmal 2.1).

Der Aufbau des in der D2 beschriebenen graphischen Artikels entspricht damit
einem herkdmmlichen mehrschichtigen Tragerelement, bei dem Uber der
Bildschicht 24 eine transparente Bildschutzkomponente 30 aufgetragen wird. Nicht
beschrieben ist jedoch die Eignung der Oberflache der Bildschutzschicht 32 bzw.
Binderschicht 58 zum Aufbringen weiterer Schichten, insbesondere zum Aufbringen
von Farbschichten gemafl Merkmal 2.2". Der Gegenstand des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag ist daher gegeniber der Druckschrift D2 neu.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beruht auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

2.1 Ein Fachmann, der das in der Druckschrift D1 gelehrte rutschhemmende
Band zur Verfiigung stellen mdéchte, wird sich zwar Gedanken hinsichtlich der
geeigneten Oberflachenrauigkeit machen, welche streitpatentgemald durch die
Rautiefe charakterisiert wird. Wie von der Klagerin mittels den undatierten oder
nachvero6ffentlichten Druckschriften MFG1, MFG2 und MFG3 dargelegt, verweisen
den Fachmann insoweit die Angaben # 12 bis # 120 auf Partikelgréf3en im Bereich
zwischen 106 pm und 1700 pm, so dass ausgehend von der D1 eine Rautiefe von
mindestens 10 um entsprechend Merkmal 2.1 nahegelegen haben mag.

Dem Fachmann wird aber weder aus der Druckschrift D1 noch aus der
Druckschrift D2 eine Anregung gegeben, die dortigen rauen Oberflachen des
jeweiligen mehrschichtigen Tragerelements gemafl Merkmal 2.2" zum Aufbringen
von Farbschichten zur Ausgestaltung eines Werbemotivs ohne zusatzliche

transparente Folienschicht Gber den Farbschichten vorzusehen.

Denn vorliegend geht fir den Fachmann aufgrund der im Streitpatent offenbarten
Lehre die Eignungs- bzw. Zweckangabe gemaR Merkmal 2.2" (ber die bloRe
grundsétzliche theoretische Mdglichkeit einer Bedruckung hinaus. Sie stellt daher
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keine Alternative fur zahlreiche Verwendungsmoglichkeiten dar, sondern die aus
technischer Sicht einzig mogliche funktionale Eignung, da das Streitpatent keinen
anderen Ort der Bedruckung als die raue Oberflache nennt (SP: [0012]; [0014];
[0027]; [0037]). Die Eignungs- bzw. Zweckangabe ist daher ein in der Verwendung
des mehrschichtigen Tragerelements objektiv zu verwirklichendes réaumlich-
korperliches Merkmal, das als konkrete raumlich-kérperliche Ausgestaltung zu
werten ist. Demzufolge unterscheidet sich ein insoweit zur Bedruckung
vorbereitetes mehrschichtiges Tragerelement von nicht dafir vorgesehenen, nur
theoretisch bedruckbaren Tragerelementen des Standes der Technik. In Betracht
kommen daher fur den Fachmann ausschliel3lich mehrschichtige Tragerelemente,
deren Folienoberflache die mit Merkmal 2.2 genannte Eignung sicher und objektiv
aufweisen. Diese Eignung erreicht das Streitpatent objektiv mittels der in
Merkmal 2.1 angegebenen Rautiefe, wodurch, wie in Abs. [0012] des Streitpatents
dargelegt, eine Verzahnung der Oberflache mit der jeweiligen Farbschicht erzielt
wird (vgl. hierzu auch BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 — Xa ZR 140/05 —, GRUR 2009,
837 — Bauschalungsstitze; BGH, Urteil vom 24. September 2019 — X ZR 62/17 —,
GRUR 2020, 159 — Lenkergetriebe; BGH, Urteil vom 24. April 2018 — X ZR 50/16 —
, GRUR 2018, 1128 — Gurtstraffer).

Die Mdglichkeit eines gezielten Auftrags von Farbe auf die aufgeraute Oberflache
ist aber — wie gezeigt — weder in der Druckschrift D1 noch in der Druckschrift D2
offenbart oder nahegelegt. Vielmehr wird in beiden Druckschriften in herkbmmlicher
Weise auf eine Anzeigeschicht bzw. bebilderbare Basisschicht eine transparente

Harzschicht bzw. transparente Bildschutzkomponente aufgetragen.

2.2 Auch die Druckschrift D3 regt den Fachmann ausgehend von der

Druckschrift D1 oder D2 nicht an, die raue Oberflache zu bedrucken.

Die Druckschrift D3, die ebenfalls mehrschichtige Folien offenbart, nennt zwar
grundsatzlich die Méglichkeit der Bedruckbarkeit auch einer rauen Oberflache.
Diese Lehre beinhaltet aber nur die Selbstverstandlichkeit, dass auch eine raue
Oberflache grundsatzlich bedruckbar ist und Uberraschenderweise gefunden
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wurde, dass diese — durch Coronabehandlung zudem verbesserbare -
Bedruckbarkeit auch nach mehrmonatiger Lagerung nur unerheblich abfallt (D3:
S. 4, Z. 19-25). Anders als vom Streitpatent gefordert, geht diese Eigenschaft aber
mit dem in der D3 geforderten Schichtaufbau und der Wahl spezieller Materialien
einher (D3: S. 2, Z. 29-39). Dariuber hinaus lehrt die D3 dem Fachmann, dass
Rauigkeiten im Bereich von 3,4 bis 4,4 um ausreichend sind (D3: S. 7, Spalte
~-Rauhigkeit), um die dort gewilnschten Eigenschaften einer ausreichend matten
und triiben Mehrschichtfolie zu erzielen (D3: S. 2, Z. 3-4i. V. m. S. 4, Z. 14-15 und
S. 6, Z. 40-44). Die Lehre der D3 bleibt damit auch deutlich unterhalb des vom
Streitpatent geforderten Wertes einer Rautiefe von 10 um. An keiner Stelle der D3
entnimmt der Fachmann zudem die Information, dass die Rauigkeit hinsichtlich der
Bedruckbarkeit eine entscheidende Rolle spielt. Die Kurz- und Langzeit-
bedruckbarkeit wird lediglich als Giberraschend gut bezeichnet (D3: S. 4, Z. 19-21
I. V. m. Z. 40-41). Damit stellt sich aber dem Fachmann ausgehend von der D1 oder
D2 die Bedruckbarkeit der Oberflache auch in Kenntnis der D3 nicht objektiv als

zweckmalig zu Losung der streitpatentgemalen Aufgabe dar.

2.3  Zu keinem anderen Ergebnis gelangt der Fachmann, wenn er bertcksichtigt,
dass (auch raue) Oberflachen grundsatzlich bedruckbar sind und diese Kenntnis zu
seinem allgemeinen Fachwissen zahlt (vgl. D4: S. 157, letzter Abs., Z. 6-11 // D6:
Abstract, Z. 5-7, ,coating [...] with a reflective ink®). Die generelle Eignung eines
zum allgemeinen Fachwissen z&ahlenden Lésungsmittels, hier die Bedruckbarkeit
einer rauen Oberflache, kann aber nur dann als Veranlassung zu ihrer
Heranziehung genigen, wenn fir den Fachmann ohne Weiteres erkennbar ist, dass
eine technische Ausgangslage besteht, in der sich der Einsatz des betreffenden
Losungsmittels als objektiv zweckmalig darstellt (BGH, Urteil vom 27. Marz 2018 —
X ZR 59/16 —, GRUR 2018, 716 — Kinderbett). Da aber die Werbebotschaften
ausgehend von der D1 oder D2 auf einer Bildschicht mit einer darauf aufgebrachten
Schutzschicht aufgedruckt werden und nicht auf der Oberflache der jeweils dort
beschriebenen Laminate, bestand fur den Fachmann auch kein Anlass, davon

abzuweichen und nun die raue Oberflache zu bedrucken.
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Dieser Anlass ergibt sich auch nicht daraus, dass die obere Schicht der D1
semitransparent oder intransparent sein kann (D1b: [0018], Z. 1-3). Denn die D1
liefert keinen Anhaltspunkt daftr, dass eine Werbebotschaft auch in diesem Fall
aufgebracht werden soll. Vielmehr lehrt die D1 ausschlieRlich, dass das Aufbringen
einer Werbebotschaft nur im Fall einer transparenten Oberflachenschicht méglich
ist (D1b: [0010]; [0011], Z. 1-6; [0018], Z. 1-3).

Damit ist aber die streitpatentgemalle Moglichkeit eines gezielten Farbauftrags auf
die Oberflache der Folie gemar Merkmal 2.2 weder in der Druckschrift D1 noch in
der Druckschrift D2 offenbart und auch nicht in Verbindung mit der Druckschrift D3

oder durch das allgemeine fachméannische Handeln angeregt.

2.4 Auch die ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften vermégen die
Neuheit und erfinderische Tatigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag nicht in Frage zu stellen. Sie liegen weiter ab und bilden fur die
Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit keinen geeigneten Ausgangspunkt fir ein
Naheliegen der streitpatentgemafRen Ldsung. Auf die entsprechenden
Ausfuhrungen im qualifizierten Hinweis des Senats vom 24. Marz 2021 wird Bezug
genommen, gegen welche die Klagerin im weiteren Verfahren keine Einwénde

erhoben hat.

2.5 Die klagerseits vorgetragene offenkundige Vorbenutzung ist lediglich
behauptet, aber nicht naher dargelegt worden. Wegen der fehlenden
Substantiierung bestand daher keine Veranlassung, dem auf die Erhebung eines
auch nach 8 87 PatG nicht zulassigen Ausforschungsbeweises hinauslaufenden
Angebot zur Vernehmung des benannten Zeugen nachzugehen.

2.6 Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag haben auch die auf ihn
rickbezogenen Unterspriche 2 bis 23 und der den Gegenstand von
Patentanspruch 1 einbeziehende nebengeordnete Patentanspriiche 24 sowie der

darauf riickbezogene Unteranspruch 25 Bestand.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 92 Abs. 1 Satz 1
erste Alternative, Satz 2 ZPO. Dabei ist der Senat davon ausgegangen, dass der
infolge der nur noch beschrankten Verteidigung als schutzfahig verbleibende
Patentgegenstand gegentber demjenigen der erteilten Fassung technisch und
wirtschaftlich etwa um die Halfte reduziert ist, so dass die Rechtsstreitkosten

zwischen den Parteien gegeneinander aufzuheben sind.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8709 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. 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
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Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des
angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftich beim
Bundesgerichtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als
elektronisches Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen 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 Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Schramm Schwarz Munzberg Wismeth Freudenreich



