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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 3. Juli 2018 durch die Richter Dr. Bacher, Groning, Dr. Grabinski und

Hoffmann sowie die Richterin Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 14. Juli 2016 wird auf Kosten der

Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 073 813 (Streitpatents), das am
15. April 1999 angemeldet worden ist und eine Tragerplatte fir einen plattenbe-
kleideten Boden- oder Wandaufbau betrifft. Patentanspruch 1, auf den drei wei-
tere Patentanspriche zuriickbezogen sind, lautet in der Verfahrenssprache:

"Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff fir einen plattenbekleideten Boden-
oder einen Wandaufbau zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Unter-
grund und der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flachenbekleidung,
wobei die Tragerplatte eine Strukturierung zum Ausbilden von Vertiefungen
durch im Wesentlichen in einer Richtung verlaufende Auspragungen (N, N,
Ns) auf einer Seite und auf der anderen Seite niveaugleiche, erhabene Bereiche
aufweist, zwischen denen Kammern (M;-M3) zur Aufnahme eines zur Ausbil-
dung einer Kontaktschicht mit der aufzubringenden Flachenbekleidung vorge-
sehenen aushartenden Kontaktmittels, 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 min-
destens einer weiteren Schar aus in einer weiteren Richtung verlaufenden und
die Auspragungen (N, N3, Ns) kreuzenden weiteren Auspragungen (N,, Ny, Ng)
besteht, wobei die gebildeten Kammern (M1-M3) umfanglich durch die zur ande-
ren Seite der Tragerplatte hin offenen erhabenen Stege (S;:-Sg) bildenden Aus-
pragungen (N:-Ng) begrenzt sind und ein in eine Kammer (M1-M3) hineinragen-
der Hinterschnitt (H;-Hs) Teil eines Steges (S;-Sg) bzw. einer Auspragung (N;-
Npg) ist."

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents ge-
he Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei
nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und

hilfsweise in vier gednderten Fassungen verteidigt.



Das Patentgericht hat das Streitpatent flr nichtig erklart. Dagegen richtet
sich die Berufung der Beklagten, die das Schutzrecht mit einem Hauptantrag
und neun Hilfsantrdgen jeweils in geanderter Fassung verteidigt. Die Klagerin
tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist unbegrindet.

I. Das Streitpatent betrifft eine Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff
fur einen plattenbekleideten Boden- oder Wandaufbau.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift kbnnen bei Kera-
mikplatten, die auf Boéden oder Wanden verlegt sind, durch unterschiedliche
Warmeausdehnung und dadurch verursachte Spannungen Risse entstehen, die
zum Ablosen der Platten fihren konnen. Im Stand der Technik seien Trager-
platten aus folienartigem Kunststoff bekannt gewesen, um auftretende Span-

nungsunterschiede abzubauen und den Aufbau vom Untergrund zu entkoppeln.

Eine aus der deutschen Offenlegungsschrift 37 01 414 bekannte Tréager-
platte weise abwechselnd nach beiden Seiten hin schwalbenschwanzférmige
Nuten auf. Dadurch lasse sich die Tragerplatte bei Druck- und Zugbeanspru-
chung quer zum Verlauf dieser Nuten bewegen. Um einen Spannungsausgleich
zu ermdglichen, misse sichergestellt werden, dass sich die Nuten nicht voll-
standig mit dem zum Anbringen der Verkleidung verwendeten Kontaktmittel,
beispielsweise Mortel, fullten. Hierzu sei vorgeschlagen worden, die Tragerplat-
te an einer Seite mit einem Vlies oder einem netzartigen Textilgewebe zu ver-
sehen. Solche Tragerplatten seien aber nur in eine Richtung dehnfahig bzw.

zusammendrickbar.



-5-

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
eine Tragerplatte zur Verfigung zu stellen, die einen verbesserten Abbau von

Spannungsunterschieden ermdglicht.

2. Zur Loésung dieses Problems schléagt das Streitpatent in der mit dem
Hauptantrag verteidigten Fassung eine Tragerplatte vor, deren Merkmale sich
wie folgt gliedern lassen [Anderungen gegentiber der erteilten Fassung sind

durch Streichung gekennzeichnet]:

1. Die Tragerplatte besteht aus folienartigem Kunststoff.
1.1 Sie ist geeignet fur einen plattenbekleideten Boden- oder
einen Wandaufbau und
1.2 dient dem Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Un-
tergrund und der auf die folienartige Platte aufzubringen-

den Flachenbekleidung.

2. Die Tragerplatte weist eine Strukturierung zum Ausbilden von

Vertiefungen auf, und zwar

2.1 auf einer Seite durch Auspragungen (N1, N3, Ns), die im
Wesentlichen in einer Richtung verlaufen und

2.2 auf der anderen Seite durch niveaugleiche, erhabene Be-
reiche,

2.3 zwischen denen Kammern (M;-M3) gebildet sind zur Auf-
nahme eines aushartenden Kontaktmittels wie Mortel oder
Kleber, das zur Ausbildung einer Kontaktschicht mit der
aufzubringenden Flachenbekleidung vorgesehen ist.

2.3.1 Die Kammern (M:-M3) sind umfanglich durch Aus-
pragungen (N;-Ng) begrenzt, die zur anderen Seite
der Tragerplatte hin offen sind und erhabene Stege
(S1-Sé) bilden.
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2.3.2 Ein in eine Kammer (M1-M3) hineinragender Hinter-
schnitt (H;-Hs) ist Teil eines Steges (Si1-Se) bzw.
einer Auspragung (N1-Ng).

2.4 Die Strukturierung besteht aus mindestens einer weiteren
Schar von weiteren Auspragungen (N2, N4, Ng), die in ei-
ner weiteren Richtung verlaufen und die Ausprégungen
(N1, N3, Ns) kreuzen.

3. Ander Unterseite der Platte ist ein-netzartiges-Gewebe-oder ein

Vlies (2) vorgesehen.

10 3. Einige Merkmale bedurfen ndherer Betrachtung.

11 a) Nach Merkmal 2.1 weist die Tragerplatte auf einer Seite Auspragun-
gen (N1-Ng) auf, die gemald den Merkmalen 2.2 und 2.3.1 auf der gegenuberlie-
genden Seite als erhabene Stege (S;:-Se) herausragen und dadurch tieferlie-
gende Kammern (M1-M3) begrenzen.

12 Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in Figur 1b dargestellt:
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Die Kammern (Mi1-M3) dienen gemafl Merkmal 2.3 zur Aufnahme von
Mortel, Kleber oder eines sonstigen Kontaktmittels zur Befestigung der Verklei-
dung. Sie weisen gemall Merkmal 2.3.2 einen Hinterschnitt (H;-H3) auf. Dieser
dient nach der Beschreibung dazu, dass sich das Kontaktmittel an der Trager-
platte verankern kann (Abs. 11 Z. 55-58).

b) Nach Merkmal 2.4 gibt es mindestens zwei Scharen von Auspragun-
gen und damit von Stegen, die in unterschiedlichen Richtungen verlaufen. Dies
fuhrt dazu, dass sich eine Kammer weder in Langs- noch in Querrichtung tber
die gesamte Lange bzw. Breite einer Tragerplatte erstreckt. Da den Auspra-
gungen und Stegen entscheidende Bedeutung fur die Aufnahme von Span-
nungsdifferenzen zukommt (Abs. 7 Sp. 26-32), ermdglicht dies einen Span-

nungsabbau in mindestens zwei unterschiedlichen Richtungen.

Bei dem in der Patentschrift beschriebenen Ausfihrungsbeispiel weisen
die beiden unterschiedlichen Scharen einen im Wesentlichen gleichen Abstand
zwischen den einzelnen Stegen auf. Dieses Merkmal hat in Patentanspruch 1
keinen Niederschlag gefunden. Zugunsten der Beklagten kann aber unterstellt
werden, dass die Abstande im Hinblick auf die genannte Funktion des Merk-
mals jedenfalls in der gleichen GréR3enordnung liegen mussen, damit ein Span-
nungsabbau in beide Richtungen im Wesentlichen in gleicher Weise erreicht
werden kann. Zwar sind zumindest theoretisch Anwendungsfalle nicht ausge-
schlossen, in denen das Ausmald der zu erwartenden Spannungen von der
Richtung abhangt. Wenn die zweite Schar von Auspragungen nach der Be-
schreibung des Streitpatents aber gerade dazu dienen soll, einen Spannungs-
abbau in mindestens zwei Richtungen zu ermdglichen, spricht dies daftr, dass
die Stege und Nuten so angeordnet sein mussen, dass ein im Wesentlichen
gleichmaldiger Spannungsabbau auch dann gewéhrleistet ist, wenn die auftre-

tenden Spannungen nicht richtungsabhangig sind.
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c) Das in Merkmal 3 vorgesehene Vlies (2) dient nach der Beschrei-
bung dazu, das Verfullen der riickseitig offenen Nuten (N1 und Ny) zu verhin-
dern (Abs. 11 Z. 6-9). Diese Funktion hat im Wortlaut von Patentanspruch 1
ebenfalls keinen ausdricklichen Niederschlag gefunden. Zugunsten der Beklag-
ten kann aber auch insoweit angenommen werden, dass das Vlies aufgrund der
genannten Funktion so beschaffen sein muss, dass es den zur Befestigung der
Platte auf dem Untergrund eingesetzten Moértel oder Kleber jedenfalls in dem
Umfang zurickhalten kann, dass die Nuten an der Rickseite der Platte nicht

vollstandig gefullt werden.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht deshalb tber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten Unterlagen hinaus, weil die Beschreibung auf das
deutsche Gebrauchsmuster 298 07 258 hinweise. Diesem Hinweis komme fir
die Auslegung des Merkmals 2.2, das bereits in den urspriinglichen Unterlagen

offenbart sei, keine Bedeutung zu.

Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 beruhe je-
doch nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Entgegen der Auffassung der Klagerin weise die in der deutschen Offen-
legungsschrift 37 01 414 (E1) offenbarte Tragerplatte allerdings nicht das
Merkmal 2.4 auf. Die in den Figuren 2 und 4 dieser Entgegenhaltung offenbar-
ten Tragerplattenenden stellten keine weitere Schar von Ausprégungen dar.
Zudem beanspruche das Streitpatent nicht einen Verbund, sondern eine einzel-

ne Tragerplatte.
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Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei dem Fachmann, einem Fach-
hochschul-Ingenieur oder besonders qualifizierten Bautechniker mit mehrjahri-
ger Erfahrung im Bereich der Ful3bodentechnik, ausgehend von E1 aber nahe-
gelegt. Die in E1 offenbarte Tréagerplatte weise mit Ausnahme des Merkmals
2.4 alle Merkmale des Streitpatents auf. Bei einer Ausgestaltung entsprechend
den in E1 enthaltenen Figuren 1 bis 4 sei sie zwar nur in Querrichtung dehnfa-
hig. Jedoch gebe E1 bereits den Hinweis, dass auch andere Profilierungen
maoglich seien. Der Fachmann erkenne auch die Nachteile der Dehnbarkeit in
nur einer Vorzugsrichtung. Deshalb habe es fur ihn nahegelegen, fiir die aus E1
bekannte Tragerplatte einen gitterartigen Aufbau nach dem Vorbild des deut-

schen Gebrauchsmusters 298 07 258 (E2) vorzusehen.

Der abweichenden Auffassung der Technischen Beschwerdekammer
(Beschluss vom 19. Juni 2012 - T 0591/11 - 3.2.03) kdnne nur insoweit zuge-
stimmt werden, als bei der in E2 offenbarten Tragerplatte die Mortelschicht in
Vertiefungen der Wabenstruktur eindringe und oberhalb der Erhebungen relativ
dinn sei, was zur Ausbildung von Soll-Rissbereichen fuhre. E2 offenbare dar-
uber hinaus jedoch auch, dass Uber die Unterseite der folienartigen Platte eben-
falls ein Spannungsausgleich stattfinden kdnne, wenn die Platte im Wandbe-
reich eingesetzt werde und zur Verbesserung der Verklammerung mit dem Un-

tergrund ein Vlies oder netzartiges Textilgebilde aufweise.

lll. Dies halt der Nachprifung im Berufungsverfahren stand.

1. Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 war

dem Fachmann durch E1 und E2 nahegelegt.

a) E1 offenbart eine Platte oder Folie aus Kunststoff zum Aufbringen
von Verkleidungen auf einen Boden- oder Wandaufbau. Diese weist mit Aus-
nahme von Merkmal 2.4 alle in Patenanspruch 1 vorgesehenen Merkmale auf.
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aa) Die Platte dient dem Zweck, Spannungen, die vom Untergrund oder
der Verkleidung herruihren, weitgehend auszugleichen (Sp. 2 Z. 11-21). Hierzu
weist die Platte eine Profilierung aus zueinander parallelen, sich abwechseln-

den Stegen und Nuten auf.

(1) Die Nuten (42) bilden langgezogene, parallel liegende Kammern.
Diese werden durch die Stege (41) begrenzt. Die Nuten und Stege weisen ein
schwalbenschwanzartiges Profil auf (Sp. 2 Z. 47-51; Sp. 4 Z. 1-3). Dadurch ent-
steht ein Hinterschnitt (Sp. 3 Z. 18-21). An ihren freien Enden werden die Nuten
(42) jeweils durch einen Uberlappungsabschnitt (43) begrenzt.

Fig 2

(2) Zur Anbringung von Keramikplatten wird auf die der Verkleidung zu-
gewandte Vorderseite der Platte zundchst eine geglattete Spachtelschicht (5)
aufgebracht, die sich in den hinterschnittenen Nuten verklammert (Sp. 3
Z.15-21). Eine solche Anordnung ist beispielhaft in Figur 1 dargestellt, in der
die Keramikplatten (7) unten und der zu verkleidende Wanduntergrund oben

angeordnet sind:
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Bei diesem Ausfiuhrungsbeispiel ist auf der dem Untergrund zugewand-
ten Rickseite der Platte ein Netzvlies (3) angebracht, das sich mit einer auf den
Untergrund aufgebrachten Kleberschicht (2) verklammert und damit fur eine
feste Verbindung sorgt (Sp. 4 Z. 28-31). Auf die Kleberschicht (2) werden die
Platten in der gewiinschten GréRe und Uberdeckung aufgeklebt. Die Uberlap-
pungsabschnitte kdnnen zusétzlich durch Verkleben oder Verschweil3en abge-
dichtet werden (Sp. 4 Z. 24-28). Die als Verkleidung dienenden Keramikplatten
werden mittels eines Klebers (6) im Dunnbettschichtverfahren auf die zuvor
ausgebildete Spachtelflache (5) aufgebracht (Sp. 4 Z. 34-41).

Bei diesem dargestellten Aufbau bilden die zur Unterseite gerichteten
Nuten (42) Druckausgleichsrdume, die zugleich der Abfihrung von auftretender
Feuchtigkeit dienen (Sp. 3 Z. 6-9). Aufgrund der gewahlten Profilierung ist die
Platte in Querrichtung zu den Stegen (41) dehnféahig (Sp. 4 Z. 13-15). Die Vor-
derseite der Platte ist besonders glatt, da in bestimmten Anwendungsfallen die
Anhaftung der aufzubringenden Spachtelschicht vermieden werden soll (Sp. 4
Z.16-20).
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(3) Fur den Fall, dass ein Putzmdrtel aufzubringen ist, wird ergdnzend
vorgeschlagen, an der Vorderseite der Platte zusatzliche Verklammerungsele-

mente in Form eines grobmaschigen Netzvlieses vorzusehen (Sp. 4 Z. 42-48).

bb) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merk-

malsgruppe 1, die Merkmale 2 bis 2.3.2 und das Merkmal 3 offenbart.

cc) Nicht ausdricklich offenbart ist Merkmal 2.4.

Wenn entsprechend der Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels mehre-
re Platten nebeneinander verlegt und miteinander verklebt oder verschweift
werden, entsteht allerdings eine Flache mit mehreren Quernuten. Diese mégen,
wie die Klagerin unwidersprochen geltend macht und wie dies in dem - eine
Vorbenutzung auf der Grundlage von E1 betreffenden - Prospekt E1-Pro ge-
zeigt ist, entgegen der Darstellung in Figur 4 zur Rickseite hin offen sein, so
dass sie eine seitliche Begrenzung fir die auf der Vorderseite ausgebildeten
Kammern zur Aufnahme der Spachtelschicht bilden. Dartber hinaus mag es fur
die Offenbarung von Merkmal 2.4 unerheblich sein, dass diese Quernuten erst
durch Verlegen und Verbinden mehrerer parallel verlegter Platten entstehen
und dass sie keinen Hinterschnitt aufweisen, denn Patentanspruch 1 enthalt

insoweit keine zwingenden Vorgaben.

Diese Quernuten bilden aber jedenfalls deshalb keine Schar von weite-
ren Auspragungen, weil ihr Abstand voneinander um ein Mehrfaches grof3er ist
als der Abstand der langs verlaufenden Nuten und damit nicht den Anforderun-
gen von Merkmal 2.4 in der oben dargestellten, zugunsten der Beklagten als

zutreffend unterstellten Auslegung genugt.

b) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass der
Fachmann aufgrund des deutschen Gebrauchsmusters 298 07 258 (E2) Veran-

lassung hatte, die in E1 offenbarte Platte mit einer zweiten Schar von Auspra-
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gungen zu versehen, die in einer anderen, die ersten Auspragungen kreuzen-

den Richtung verlaufen.

aa) Veranlassung, die in E1 offenbarte Platte so zu verbessern, dass sie
einen Spannungsabbau in mehr als einer Richtung ermdglicht, ergab sich be-

reits aus E1 selbst.

(1) In der Beschreibung von E1 wird ausgefuhrt, die Platte sei aufgrund
der gewahlten Profilierung in Querrichtung zu den Stegen (41) dehnfahig (Sp. 4
Z. 13-15). Daraus ergibt sich, dass der angestrebte Spannungsabbau bei dem
in E1 offenbarten Ausfuhrungsbeispiel im Wesentlichen nur in einer Richtung
erfolgen kann. An anderer Stelle der Beschreibung wird aber ausgefuhrt, die
Platte sei zumindest in einer Vorzugsrichtung dehnfahig (Sp. 2 Z. 43-45). Die-
ses Merkmal ist auch in dem in E1 formulierten Patentanspruch 1 vorgesehen.
Der Begriff "zumindest” bringt einerseits, wie die Berufung zutreffend darlegt,
zum Ausdruck, dass damit ein wesentlicher Vorteil gegentber im Stand der
Technik bekannten Platten erzielt wird. Zugleich lasst er aber erkennen, dass
Potential fur weitere Verbesserungen besteht, weil Spannungen auch in unter-

schiedliche Richtungen auftreten kénnen.

Entgegen der Auffassung der Berufung ergibt sich aus dem Umstand,
dass die Richtung, in der der Spannungsabbau erfolgt, in E1 verschiedentlich
als Vorzugsrichtung bezeichnet wird, nicht die Schlussfolgerung, dass E1 eine
solche Ausgestaltung als besonders vorzugswirdig darstellt. Vor dem aufge-
zeigten Hintergrund ist der Begriff "Vorzugsrichtung" vielmehr als diejenige
Richtung zu verstehen, in der die Platte besonders vorteilhaft wirkt. Dies
schlief3t nicht aus, dass eine verbesserte Platte mehrere Vorzugsrichtungen in

diesem Sinne aufweist.
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(2) Wie auch das Patentgericht bedacht hat, ergaben sich aus E1 selbst
fur den Fachmann allerdings keine konkreten Anregungen, wie dieses Ziel zu

erreichen ist.

Der allgemein gehaltene Hinweis, andere Profilierungen seien mdéglich
(Sp. 4 Z.131.), hat dem Fachmann zwar Veranlassung gegeben, eine abwei-
chende Ausgestaltung der Nuten und Stege in Betracht zu ziehen. Daraus
konnte er aber nicht entnehmen, wie die Profilierung zu andern ist, um eine

Dehnfahigkeit in zwei Richtungen zu erzielen.

bb) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass sich
eine hinreichende Anregung zum Hinzufiigen einer zweiten Schar von Auspra-

gungen aus E2 ergab.

(1) E2 offenbart eine folienartige Drainageplatte aus Kunststoff, die vor-
zugsweise zur Trennung einer oberhalb einer Abdichtung vorgesehenen Ful3-
bodenbelagskonstruktion vom Untergrund dient.

Die Drainageplatte weist Strukturelemente (11, 12, 13) auf, die nach
oben hin vorstehend ausgebildet und nach Art eines Wabengitters angeordnet
sind. Nach unten hin bilden diese Strukturelemente ein zusammenhangendes
System von zum Untergrund hin offenen Kanélen (11b, 12b, 13b). Die Untersei-
ten der dazwischen liegenden Bereiche (16) bilden die Auflageflache der Drai-
nageplatte (S. 3 Z. 32 bis S. 4 Z. 1). Um die Verwendbarkeit im Wandbereich zu
begilnstigen, wird ergédnzend vorgeschlagen, auf einer oder auf beiden Seiten
der Platte ein wasserdurchlassiges Vlies oder netzartiges Textilgewebe vorzu-
sehen, um die Verklammerungsfahigkeit mit Belag oder Untergrund zu verbes-
sern (S. 3Z. 13-17).

Beim FulRboden- oder Wandaufbau wird in den Bereichen (16) Mdrtel

eingebracht, der in diesen Bereichen Stelzen bildet. Ausgehend von den Struk-
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turelementen (11, 12, 13), insbesondere von an den Oberseiten ausgebildeten
abgekanteten Bereichen (11a, 12a, 13a), bilden sich beim Ausharten und bei
einer spateren Spannungsbelastung zahlreiche Haarrisse aus (S. 4 Z. 13-19).

Diese verhindern das Entstehen von Rissen in der Verkleidung (S. 2 Z. 20-22).

(2) Wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, hatte der Fach-
mann Veranlassung, die in E1 offenbarte Platte mit der in E2 offenbarten Wa-

benstruktur zu versehen.

In E2 steht zwar die Verlegung der Platten auf einer Dichtungsschicht im
Mittelpunkt. Sowohl fir den Einsatz am Boden als auch fur den Einsatz im
Wandbereich wird aber die Mdglichkeit aufgezeigt, die Platten fest mit dem je-
weiligen Untergrund zu verbinden und zur besseren Haftung ein Vlies oder Netz
vorzusehen. Jedenfalls bei dieser Einsatzform kann auch die in E2 offenbarte
Platte nicht nur Spannungen aus der Verkleidung, sondern auch Spannungen

aus dem Untergrund ausgesetzt sein.

Aus E2 ergeben sich zwar keine Hinweise darauf, dass die dort offenbar-
te Platte geeignet ist, solche Spannungen abzubauen. Der mit einer Verbesse-
rung der in E1 offenbarten Platte befasste Fachmann wusste aber aus diesem
Dokument, dass die Ausbildung von parallelen Nuten, die aufgrund der Be-
schaffenheit des folienartigen Materials, aus dem die Platte besteht, in gewis-
sem Umfang dehnfahig sind und deshalb Verschiebungen zulassen, einen sol-
chen Spannungsabbau ermdglicht. Solche parallelen Nuten sind auch bei der in
E2 offenbarten Platte ausgebildet, und zwar in mehr als einer Richtung. Aus
dem Umstand, dass die in E2 offenbarte Platte ebenfalls als folienartig bezeich-
net wird, ergab sich fir den Fachmann, wie auch die Berufung nicht in Zweifel
zieht, dartber hinaus, dass diese Nuten in gewissem Umfang dehnfahig sind

und deshalb Verschiebungen erlauben.
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Ausgehend von E1 ergab sich fur den Fachmann mithin, dass die in E2
offenbarte Losung im Falle einer Befestigung von Platten an Wand oder Boden
vom Untergrund herrihrende Spannungen ebenfalls abbauen kann, und zwar in
mehr als einer Richtung. Dies gab ihm ungeachtet des teilweise anderen Ein-
satzzwecks der in E2 offenbarten Platte hinreichende Veranlassung, die in E1
offenbarte Platte mit dem Wabenmuster aus E2 zu versehen.

(3) Zu Recht ist das Patentgericht der abweichenden Beurteilung durch
die Technische Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts nicht beige-

treten.

Die Technische Beschwerdekammer hat die Aufrechterhaltung des
Streitpatents auf die Erwagung gestutzt, der Fachmann habe keine Veranlas-
sung gehabt, von dem in E2 (dort als E1 bezeichnet) zentralen Element er-
winschter Haarrisse in der Mortelschicht zur Entkopplung von Spannungen und
den hierfur jedenfalls vorteilhaft gelehrten Abkantungen an den R&ndern der
wabenférmigen Stege abzugehen (Beschluss vom 19. Juni 2012 - T 0591/11 -
3.2.03 Abs. 5.3). Dariiber hinaus sei eine Dehnbarkeit der Wabenstruktur in E2
nirgends erwahnt (Abs. 5.4).

Diese Erwagungen sind fur sich gesehen zutreffend. Sie tragen aber
nicht dem Umstand Rechnung, dass dem Fachmann die Dehnbarkeit einer aus
parallelen Nuten bestehenden Struktur aus E1 bekannt war und dass aufgrund
des in beiden Entgegenhaltungen eingesetzten Materials zu erwarten war, dass
die in E2 offenbarte Wabenstruktur eine vergleichbare Dehnfahigkeit aufweist.
Vor diesem Hintergrund bedurfte es eines zusatzlichen Hinweises dieses In-
halts in E2 nicht. Der Gegenstand des Streitpatents war dem Fachmann viel-
mehr schon dadurch nahegelegt, dass E2 eine alternative Anordnung von pa-
rallel verlaufenden Nuten offenbarte, die ausgehend von dem aus E1 gewonne-
nen Kenntnisstand einen Abbau von aus dem Untergrund resultierenden Span-

nungen in mehr als einer Richtung ermaoglichte.
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53 2. Der Gegenstand des Streitpatents ist auch in der Fassung der Hilfs-
antrage nicht patentfahig.

54 a) Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist durch die Kombinati-

on von E1 mit E2 ebenfalls nahegelegt.

55 aa) Nach diesem Hilfsantrag sollen in Patentanspruch 1 zusatzlich fol-

gende Merkmale aufgenommen werden:

1. Verwendung einer Tragerplatte aus folienartigem Kunststoff
1.1 fdr einen plattenbekleideten Boden- oder einen Wandaufbau
1.2 zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund und
der auf die folienartige Platte aufzubringenden Flachenbeklei-
dung.

56 bb) Die damit beanspruchte Verwendung entspricht dem in E1 offenbar-
ten Einsatzzweck. Mit der Kombination von E1 und E2 war mithin auch der Ein-

satz einer solchen Platte fur diesen Zweck nahegelegt.

57 b) Der mit Hilfsantrag 2 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht pa-
tentfahig.
58 aa) Nach diesem Hilfsantrag soll in Patentanspruch 1 in der Fassung des

Hauptantrags zusatzlich folgendes Merkmal angeftigt werden:

4. wobei das Vlies (2) derart ausgebildet ist, dass es ein Verflllen der

rickseitig offenen Auspragungen (N3-Ng) verhindert.

59 bb) Dies entspricht der Auslegung von Merkmal 3, von der der Senat be-
reits im Zusammenhang mit dem Hauptantrag zugunsten der Beklagten ausge-
gangen ist. Eine Kombination mit diesem Merkmal ist aus den oben aufgezeig-

ten Grunden ebenfalls durch E1 und E2 nahegelegt.
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c) Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls durch E1
und E2 nahegelegt.

aa) Nach diesem Hilfsantrag soll in der mit dem Hauptantrag verteidigten

Fassung von Patentanspruch 1 zusatzlich folgendes Merkmal angefligt werden:

2.5 so dass die folienartige Platte selbst aufgrund der vorgenannten
Strukturierung und ihres Materials in beiden Richtungen ihrer Erstre-
ckungsebene zumindest in geringem ausreichendem Mal3 dehnféhig
bzw. zusammenschiebbar ist, dass Spannungsdifferenzen aus dem

Untergrund und der Bekleidung aufgenommen werden kdnnen.

bb) Wie bereits oben ausgefuhrt wurde, ist die materialbedingte Dehnfa-
higkeit in E1 offenbart. Sie fihrt dazu, dass die Platte in gewissem Umfang
auch zusammenschiebbar ist. Dass E2 keine vergleichbaren Ausfuhrungen
enthdalt, ist, wie ebenfalls bereits oben ausgefihrt wurde, unerheblich, weil fur
den Fachmann erkennbar war, dass diese Eigenschaft aufgrund der Struktur

und des eingesetzten Materials auch dort vorhanden ist.

d) Fur Hilfsantrag 4 gilt nichts Abweichendes.

Nach diesem Hilfsantrag sollen die zusatzlichen Merkmale aus den Hilfs-
antragen 2 und 3 miteinander kombiniert werden. Diese Kombination ist aus

den genannten Grinden ebenfalls durch E1 und E2 nahegelegt.

e) Der mit Hilfsantrag 5 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht pa-

tentfahig.

aa) Nach diesem Hilfsantrag sollen in Merkmal 1.2 von Patentanspruch 1

zusatzlich folgende Merkmale aufgenommen werden:
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1.2 zum Erzielen einer Entkopplung zwischen dem Untergrund, auf dem
die Tréagerplatte mittels Klebers oder Mdortels befestigt ist, und der
unmittelbar auf die folienartige Platte mit einem Mortel (7) geringerer

Schichtdicke aufzubringende Flachenbekleidung.

bb) Dieses Merkmal ist - als Folge der Dehnfahigkeit - ebenfalls in E1 of-
fenbart. Durch die Kombination von E1 und E2 gelangte der Fachmann folglich

zu einer Platte, die auch dieses Merkmal aufweist.

f) Fur die Hilfsantrage 6 bis 9 gilt nichts anderes.

Nach diesen Hilfsantragen soll Patentanspruch 1 in der Fassung der
Hilfsantrage 1 bis 4 jeweils um das zusatzliche Merkmal aus Hilfsantrag 5 er-
ganzt werden. Dies fuhrt aus den zu Hilfsantrag 5 angefuhrten Griinden nicht zu

einer abweichenden Beurteilung.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Groning Grabinski

Hoffmann Marx

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.07.2016 - 7 Ni 11/15 (EP) -



