BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 62/19
Verkiindet am:
20. Mai 2021
Zoller
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

Bodenbelag

EPU Art. 87 Abs. 1
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 20. Mai 2021 durch die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichfuf3,

die Richterin Dr. Kober-Dehm und den Richter Dr. Rensen

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des 7. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 11. April 2019

abgeéandert.

Das europaische Patent 1950 349 wird mit Wirkung far die

Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 950 349 (Streitpatents), das am
25. Januar 2008 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritdt vom 25. Ja-
nuar 2007 angemeldet worden ist und einen Bodenbelag betrifft. Patentan-
spruch 1, auf den neun weitere Anspriche zurtickbezogen sind, lautet in der Ver-

fahrenssprache:

Verbindungselement (24) fur einen Bodenbelag (20), bestehend aus ei-
nem ersten Teilelement (26) und einem zweiten Teilelement (28), die je-
weils Verbindungsoéffnungen (34) aufweisen, tUber die sie mit einem Ver-
bindungsmittel (35, 37) miteinander verbindbar sind und die im zusam-
mengesetzten Zustand einen Verbindungskanal (38) ausbilden, in dem
ein Verbinder (40) angeordnet ist, wobei das Verbindungsmittel (35, 37)
derartige Abmessungen aufweist, dass es nicht tiber eine Nutzflache (21)
des Bodenbelags (20) vorsteht, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
binder ebenfalls eine Verbindungsoffnung (34) fur das Verbindungsmittel
(35, 37) aufweist, und dass der Verbinder (40) aus dem Verbindungsele-
ment (24) derart seitlich herausragt, dass er in einen Verbindungskanal
(38) eines benachbarten Verbindungselementes (24) einfihrbar ist und
sich dort ebenfalls ein Verbindungsmittel (36) durch eine zweite Verbin-
dungso6ffnung (34) erstrecken kann, so dass zwei nebeneinander ange-
ordnete Verbindungselemente (24) tber den Verbinder (40) miteinander
verbindbar sind.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung und

hilfsweise in drei geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der Klage im Ub-
rigen fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand Uber die mit dem erstinstanzli-
chen Hilfsantrag 1 verteidigte, aus dem Tenor des angefochtenen Urteils ersicht-
liche Fassung hinausgeht. Dagegen wendet sich die Berufung der Klagerin, die



weiterhin die vollstandige Nichtigerklarung begehrt. Die Beklagte tritt dem
Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in der Fassung
des erstinstanzlichen Hilfsantrags 2 (jetzt Hilfsantrag I) und weiter hilfsweise mit

zwei abermals geanderten Fassungen (Hilfsantrage 1l und III).

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung ist begriindet.

l. Das Streitpatent betrifft ein Verbindungselement fir Bodenbelags-

segmente.

1. Nach den Ausfihrungen in der Streitpatentschrift werden Bodenbe-
lage, die sich als Transportwege, Buhnenunterbau bei Veranstaltungen, Baustel-
lenzufahrten, Wegverbreiterungen, Montageplattformen und Lagerflachen eig-
nen, vielfach als Bodenschutzsysteme zum Schutz sensibler Oberflachen einge-
setzt, wie beispielsweise auf Kopfsteinpflaster oder Tartanbahnen in Stadien und
vor allem auf Rasenflachen wie Ful3ballfeldern. Sie dienten oftmals aber auch
der Schaffung einer mdglichst gleichmafigen, ebenen Flache, die fur eine gleich-

mafige Lastverteilung sorge.

Bodenbelage dieser Art bestiinden Ublicherweise aus einzelnen Segmen-
ten, die vor Ort mit Hilfe von Verbindungsmitteln miteinander verbunden wirden.
Zu diesem Zweck wiesen die Segmente meist durchgéngige, entlang der Langs-
und/oder Querseiten angeordnete Offnungen auf, durch die Verbindungsmittel,
vorzugsweise Schrauben, gesteckt werden kdnnten. Um zwei benachbarte Bo-
densegmente miteinander zu verbinden, wirden auf deren Offnungen geeignete

Laschen aufgelegt, die ihrerseits endseitig mit Offnungen versehen seien und
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mittels in die Offnungen eingefuhrter Verbindungsmittel mit den Bodensegmen-

ten verschraubt werden kénnten.

Nachteilig an dieser Art der Verbindung sei, dass die Laschen und unter
Umstanden auch die Verbindungsmittel aus dem neu geschaffenen Untergrund
vorstinden. Dadurch bestehe die Gefahr, dass Personen stolperten oder Reifen
und Ketten von Fahrzeugen beim Uberfahren beschadigt wirden.

Ein weiterer Nachteil sei das hohe Gewicht der Bodensegmente. Da sie in
vielen Fallen einer Radlast von bis zu sechs Tonnen standhalten missten, seien
sie entsprechend massiv ausgefuhrt und entweder aus Vollmaterial oder, bei
einer Ausfuhrung als Hohlkdrper, mit grol3en Wandstarken gefertigt.

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, ein Verbindungselement zur Verfugung zu stellen, das bei geringem
Gewicht und guinstigen Herstellungskosten eine schnelle und einfache Verlegung
des Bodenbelags ohne aus der ebenen Flache vorstehende Elemente erm6g-
licht.

3. Zur Loésung schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 in der in
erster Linie verteidigten Fassung des angefochtenen Urteils ein Verbindungsele-
ment fur einen Bodenbelag vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen
(Abweichungen von der erteilten Fassung sind unterstrichen; abweichende Glie-

derung des Patentgerichts in eckigen Klammern):

1. Das Verbindungselement (24) fir einen Bodenbelag [1] be-
steht aus einem ersten Teilelement (26) [1.1] und einem zwei-
ten Teilelement (28) [1.2], die

1.1 im zusammengesetzten Zustand einen Verbindungs-
kanal (38) ausbilden, in dem ein Verbinder angeord-
netist [1.4; 1.5].



Das erste Teilelement (26) und das zweite Teilelement (28)

weisen auf

2.1 Hohlkammern (44) [a] und

2.2 Verbindungso6ffnungen (34),

2.2.1 Uber die sie mit einem Verbindungsmittel (36)
miteinander verbindbar sind [1.3],

2.2.2 wobei die Verbindungsoéffnung (34) des ers-
ten Teilelements (26) durch Offnen der Hohl-
kammer (44) gebildet ist [b], wobei

2.2.2.1 eine der Nutzflache (21) zugewandte
Seite der Hohlkammer (44) eine erste
Offnung (48) aufweist, die in ihren Ab-
messungen eine untere, dem zweiten
Teilelement (28) zugewandte zweite
Offnung (50) der Hohlkammer (44)
Ubersteigt [c], wobei

2.2.2.2 die erste Offnung (48) und die zweite
Offnung (50) der Hohlkammer (44) je-
weils als Langloch ausgefilhrt sind [c].

Das Verbindungsmittel (36) weist derartige Abmessungen auf,

dass es

3.1 nicht Gber eine Nutzflache (21) des Bodenbelags (20)
vorsteht [1.3.1] und

3.2 vollstandig innerhalb des Verbindungselements (24)
angeordnet ist [d].

Der Verbinder (40)

4.1 ist im Verbindungskanal (38) angeordnet [1.5],

4.2 weist ebenfalls eine Verbindungséffnung (34) fur das
Verbindungsmittel (36) auf [1.5.1] und



4.3 ragt aus dem Verbindungselement (24) derart seitlich
heraus, dass er in einen Verbindungskanal (38) eines
benachbarten Verbindungselements (24) einfuhrbar
ist [1.5.2], in dem sich ebenfalls ein Verbindungsmittel
(36) durch eine zweite Verbindungso6ffnung (34) er-
strecken kann, so dass zwei nebeneinander angeord-
nete Verbindungselemente (24) tber den Verbinder
(40) miteinander verbindbar sind [1.5.3].

12 4, Zum Verstandnis der technischen Lehre von Patentanspruch 1 sind

folgende Bemerkungen veranlasst:

13 a) Die nachfolgend wiedergegebene Figur 4 des Streitpatents zeigt in
einer Darstellung von oben das Prinzip, nach dem die Segmente 22 eines Bo-
denbelags mittels erfindungsgemaler Verbindungselemente 24 verlegt werden
kénnen.
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Die Bodensegmente 22 weisen an den Langsseiten Befestigungsmittel 30,
32 auf, Uber die sie zu einem Paneel verbunden werden kénnen. Dies ist in Fi-
gur 4 beispielhaft fur jeweils vier Segmente gezeigt. Die Paneele sind ihrerseits
Uber die erfindungsgemaéafen Verbindungselemente 24 zu Reihen verbindbar, die
beliebig verlangert werden konnen. Auf diese Weise gebildete Reihen aus Bo-
densegmenten 22 werden so angeordnet, dass die Verbindungselemente 24 je-
weils stirnseitig aneinander liegen. Dies ist in Figur 4 beispielhaft fir zwei Reihen
gezeigt. Verbinder 40 erstrecken sich von den Verbindungselementen 24 der ei-
nen Reihe in die Verbindungselemente 24 der benachbarten Reihe und halten
so die beiden Reihen aneinander (Abs. 9 und 27).

b) Patentanspruch 1 legt nicht im Einzelnen fest, auf welche Weise

eine Verbindung der Verbindungselemente in Langsrichtung erfolgt.

Eine Ausfuhrungsmaglichkeit ist in der nachfolgend wiedergegebenen Fi-
gur 11 des Streitpatents gezeigt, wonach das erste obere Teilelement 26 des
Verbindungselements 24 in Langsrichtung eine Klaue 30 aufweist, die mit dem
Doppelhaken eines Bodensegments korrespondiert, wahrend das zweite untere
Teilelement 28 mit einem Doppelhaken 32 versehen ist, der wiederum mit der
Klaue eines Bodensegments kompatibel ist.
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C) Die Verbindung der Bodensegmente in Querrichtung an der Stirn-
seite der Reihen erfolgt tber den Verbinder 40, der in dem Verbindungskanal 38
in der Weise angeordnet ist, dass er aus diesem Kanal seitlich herausragt und
sich in einen entsprechend ausgebildeten Kanal des Verbindungselements der

benachbarten Bodensegmentreihe erstreckt.

d) Die Teilelemente des Verbindungselements weisen nach Merk-
mal 2.2.1 Verbindungsoffnungen auf, durch die ein Verbindungsmittel eingefuhrt
werden kann. Die Beschreibung des Streitpatents nennt als bevorzugtes Verbin-
dungsmittel eine Schraube, die mit einer Mutter verbunden wird (Abs. 31). Nach
Merkmal 4.2 ist der Verbinder mit einer entsprechenden Verbindungsoffnung fur

das Verbindungsmittel versehen.

aa) Das Verbindungsmittel verbindet damit nicht nur den Verbinder mit
dem Verbindungselement, sondern zugleich auch die Teilelemente des Verbin-
dungselements miteinander (Abs. 9).

bb) Die Ausgestaltung der Verbindungsoffnungen ist in Patentan-
spruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils lediglich hinsichtlich des ers-
ten Teilelements konkretisiert, wahrend fur die Verbindungsoffnungen des zwei-
ten Teilelements und des Verbinders keine Festlegungen getroffen werden.

Nach Merkmalsgruppe 2.2.2 wird die Verbindungséffnung des ersten Teil-
elements durch Offnen der Hohlkammer gebildet. Sie besteht aus einer ersten,
der Nutzflache zugewandten und einer zweiten, dem zweiten Teilelement zuge-
wandten Offnung, die unterschiedlich groR (Merkmal 2.2.2.1) und jeweils als
Langlocher ausgebildet sind (Merkmal 2.2.2.2). Die Ausbildung als Langloch soll
es ermoglichen, die beiden Teilelemente um einen gewissen Betrag gegeneinan-

der in Querrichtung zu verschieben, um bei der Verlegung des Bodens auf
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Materialtoleranzen, mechanische Verformungen der Bodensegmente und Ver-
bindungselemente oder auf unebene und ungleichméaRige Bdden vor Ort schnell

und einfach reagieren zu kénnen (Abs. 12 und 31).

Die Beschreibung des Streitpatents schildert es als vorteilhaft, wenn zu-
gleich zumindest eine Verbindungsoffnung des Verbinders als Langloch ausge-
bildet ist, weil dadurch die gewtinschte Toleranz auch in Langsrichtung erreicht

werden kdnne (Abs. 9).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit im Berufungs-

verfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begrtindet:

Die in der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 vorgesehenen Merk-
male seien samtlich durch die offenkundige Vorbenutzung des Bodenbelags
"T. " vorweggenommen, die durch den Internetauftritt des Unternehmens
TP. vom 8. Mérz 2005 (NK13) belegt sei.

Das Streitpatent habe indessen in der mit Hilfsantrag 1 zuléassig verteidig-

ten Fassung Bestand.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde weder durch das unstreitig

vorbenutzte System "T. " noch durch die von der Klagerin geltend ge-
machten Vorbenutzungen des "TR. " oder der Kombination des Teilele-
ments T... des 'T. " (Anlage NK2d: female part) mit dem Teilele-
ment T... des "TR. " (Anlage NK8: male part) vorweggenommen

oder dem Fachmann, einem Bau- oder Maschinenbauingenieur mit Erfahrungen

in der Konstruktion von Bodenschutzsystemen, nahegelegt.

Der Vortrag der Klagerin zu moglichen Vorbenutzungen dieses Boden-
systems auf der Messe "W. " in D. am 17. und 18.Ja-

nuar 2007 sowie bei verschiedenen 6ffentlichen Veranstaltungen wie der "...
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“-Tour von R.W. ab dem zweiten Halbjahr 2006 sei ebenso
wenig wie ihre Behauptung, vor dem Prioritatstag seien auch Konstruktionsun-
terlagen eines mit der Herstellung eines Presswerkzeugs fir das System "A.

" beauftragten Unternehmens sowie im Zusammenhang mit der Entwick-
lung dieses Systems und zur Vorbereitung der Prioritatsschrift angefertigte Zeich-
nungen o6ffentlich geworden, auf konkrete Tatsachen gesttitzt, sondern erschopfe

sich lediglich in Vermutungen.

Das von der Beklagten unter der Bezeichnung "A. angebotene
System (NK14) sei zwar unstreitig im Prioritatsintervall, wie beispielsweise bei
einem R.S. Konzert am 15. August 2007 in H. , offenkundig
benutzt worden und offenbare, wie ebenfalls von der Beklagten nicht bestritten
werde, samtliche Merkmale von Patentanspruch 1 in der mit Hilfsantrag 1 ver-
teidigten Fassung. Darin kénne aber dennoch keine offenkundige Benutzung im
Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPU gesehen werden, da das Streitpatent auch in der
- auf als Langlécher ausgestaltete Verbindungséffnungen - beschrankten Fas-
sung des Hilfsantrags1l die Prioritdt der deutschen Voranmeldung
10 2007 004 662 (S3) wirksam in Anspruch nehme. Ob die Offnungen im ersten
Teilelement als Langlocher ausgefuhrt seien, gehe aus der Prioritdtsanmeldung
zwar nicht explizit hervor, da die Verbindungsoéffnungen 34 in den Figuren 4 und
6 lediglich als Quaderflachen dargestellt seien. Der Fachmann erkenne indessen
ohne weiteres, dass mit den tibergroRen Offnungen im ersten Teilelement eine
Verschiebbarkeit gegentiber dem zweiten Teilelement in Querrichtung erméglicht
werden solle. Fiir ihn sei daher klar, dass zumindest die untere Offnung eine
langliche Form aufweisen musse, weil anders eine Verschiebbarkeit in Querrich-
tung nicht zu gewahrleisten sei. Damit liege auf der Hand, dass auch die obere

Offnung eine langliche Form aufweisen misse.
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II. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren in
einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des ange-

fochtenen Urteils ist nicht neu.

Er ist durch den Einsatz des von der Beklagten als "A. " bezeich-
neten Bodenbelags auf offentlichen Veranstaltungen vor dem Anmeldetag neu-
heitsschadlich getroffen, weil das Streitpatent die Prioritat der deutschen Patent-
anmeldung 10 2007 004 662 (S3) vom 25. Januar 2007 nicht in Anspruch neh-

men kann.

a) Der Bodenbelag "A. " weist, wovon auch das Patentge-
richt ausgegangen ist und was von der Beklagten nicht in Zweifel gezogen wird,
alle Merkmale des Gegenstands von Patentanspruch 1 in der Fassung des an-

gefochtenen Urteils auf.

b) Die Beklagte kann sich gegenlber der Vorbenutzung dieses Bo-
denbelags nicht auf die Prioritéat der deutschen Anmeldung 10 2007 004 662 (S3)
vom 25. Januar 2007 berufen, weil diese vom Streitpatent nicht wirksam in An-

spruch genommen wird.

aa) Die wirksame Inanspruchnahme der Prioritat einer Voranmeldung
setzt nach Art. 87 Abs. 1 EPU voraus, dass die Anmeldung des europaischen

Patents dieselbe Erfindung wie die Voranmeldung betrifft.

(1) Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats er-
fullt, wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in
der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung geho-
rend offenbart ist (BGH, Urteil vom 11. September 2001 - X ZR 168/98,
BGHZ 148, 383, 388 - Luftverteiler; Urteil vom 30. Januar 2008 - X ZR 107/04,
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GRUR 2008, 597, 599 - BetonstralR3enfertiger). Der Gegenstand der beanspruch-
ten Erfindung muss im Prioritatsdokument identisch offenbart sein; es muss sich
um dieselbe Erfindung handeln (EPA GBK, Beschluss vom 31. Mai 2001 - G2/98,
GRUR Int. 2002, 80; BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00, GRUR
2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit). Dabei ist die Offenbarung des
Gegenstands der ersten Anmeldung nicht auf die dort formulierten Anspriche
beschrankt, vielmehr ist dieser aus der Gesamtheit der Anmeldeunterlagen zu
ermitteln (BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63
Rn. 20 - Kommunikationskanal).

(2)  Fdur die Beurteilung der identischen Offenbarung gelten die Prinzi-
pien der Neuheitsprifung (BGH, GRUR 2004, 133, 135 - Elektronische Funkti-
onseinheit). Nach der standigen Rechtsprechung des Senats ist danach erforder-
lich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre den Ur-
sprungsunterlagen "unmittelbar und eindeutig" (BGH, Urteil vom 11. September
2001 - X ZR 168/98, BGHZ 148, 383, 389 - Luftverteiler; Urteil vom 8. Juli 2010
- Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, Rn. 62 - Falschungssicheres Dokument; Urteil
vom 14. August 2012 - X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 Rn. 31 - UV-unempfindli-
che Druckplatte) als mogliche Ausfuhrungsform der Erfindung entnehmen kann
(BGH, Urteil vom 15. September 2015 - X ZR 112/13, GRUR 2016, 50 Rn. 29
- Teilreflektierende Folie). Zu ermitteln ist mithin, was der Fachmann der Vorver-
offentlichung als den Inhalt der gegebenen allgemeinen Lehre entnimmt, wobei
das Verstandnis des Fachmanns zum Zeitpunkt der Einreichung der prioritatsbe-
grindenden Patentanmeldung mafRgeblich ist. Offenbart kann auch dasjenige
sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung der Voranmeldung nicht
ausdricklich erwahnt ist, aus der Sicht des Fachmanns nach seinem allgemeinen
Fachwissen jedoch fir die Ausfiihrung der unter Schutz gestellten Lehre selbst-
verstandlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern

"mitgelesen” wird. Die Einbeziehung von Selbstverstandlichem erlaubt jedoch
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keine Erganzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient lediglich
der vollstandigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Infor-
mation, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fach-
wissens entnimmt (vgl. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07,
BGHZ 179, 168 Rn. 25 f. - Olanzapin).

bb) Nach diesen Grundsatzen nimmt das Streitpatent die Prioritat der

S3 nicht wirksam in Anspruch.

Der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents in der Fassung des an-
gefochtenen Urteils ist in S3 nicht als zur angemeldeten Erfindung gehérend of-
fenbart.

(1) Die S3 betrifft wie das Streitpatent ein aus zwei Teilelementen be-
stehendes Verbindungselement flir einen Bodenbelag, mit dem die Segmente
des Belags in Langsrichtung und - Gber einen innerhalb des Verbindungsele-
ments in einem durch die Teilelemente gebildeten Verbindungskanal angeordne-
ten Verbinder - auch in Querrichtung miteinander verbunden werden kdnnen. Die
beiden Teilelemente des Verbindungselements und der Verbinder weisen zu die-
sem Zweck Verbindungsoffnungen auf, Giber die sie miteinander verbindbar sind,
indem Verbindungsmittel in die Offnungen eingefiihrt werden, die so bemessen

sind, dass sie nicht aus der mit dem Belag geschaffenen Flache vorstehen.

(2) Damit sind in S3, wie bereits das Patentgericht zutreffend ange-
nommen hat und wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, die Merkmals-
gruppe 1, die Merkmale 2.2 und 2.2.1 sowie die Merkmalsgruppen 3 und 4 un-

mittelbar und eindeutig als zu der angemeldeten Erfindung gehdrend offenbart.

(3) Offenbart sind auch Merkmal 2.1 sowie die die Ausfiihrung der Ver-
bindungsoffnung des ersten Teilelements betreffenden Merkmale 2.2.2 und
2.2.2.1. Zwar ist in den Ansprichen und in der Beschreibung der S3 weder die
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Rede davon, dass die beiden Teilelemente Hohlkammern aufweisen, noch wer-
den dort hinsichtlich der Ausgestaltung der Verbindungsoffnung des ersten Teil-
elements anders als beim Streitpatent mit Merkmalsgruppe 2.2.2 Festlegungen
getroffen. Die Merkmale 2.1, 2.2.2 und 2.2.2.1 ergeben sich indessen aus Figur 6
der S3.

In Figur 6 der S3, die bis auf einige erst spater hinzugefiigte Bezugsziffern
der Figur 11 der Streitpatentschrift entspricht, ist ein Ausfihrungsbeispiel des be-
anspruchten Verbindungselements im Vertikalschnitt dargestellt. Sie gibt das
erste Teilelement 26 im Verbund mit dem zweiten Teilelement 28 wieder und
zeigt am Beispiel einer Schraube und einer Mutter als Verbindungsmittel, wie
beide Teilelemente miteinander zu einem erfindungsgemaRen Verbindungsele-
ment mit einem Verbindungskanal zur Aufnahme eines Verbinders verbunden
sind. Dieser Darstellung lasst sich entnehmen, dass die beiden Teilelemente 26
und 28 Hohlkammern aufweisen, und die Verbindungsoffnung des ersten Teil-
elements aus zwei durch Offnen der Hohlkammer gebildeten Offnungen besteht,
von denen die der Nutzflache zugewandte obere Offnung die dem zweiten Teil-

element zugewandte untere Offnung in ihren Abmessungen (ibersteigt.

(4)  Nicht offenbart ist hingegen, dass die erste und die zweite Offnung
der die Verbindungsoffnung bildenden Hohlkammer des ersten Teilelements

- wie in Merkmal 2.2.2.2 vorgesehen - jeweils als Langloch ausgefihrt sind.

@) In den Ansprichen und in der Beschreibung der S3 ist die Verbin-
dungsoffnung des ersten Teilelements aufgefuihrt, ohne dass ausdrtickliche Fest-
legungen zu ihrer Form getroffen oder Ausfihrungen zu ihrer technischen Wir-
kung gemacht wiirden. Insbesondere wird eine Ausgestaltung der beiden Offnun-
gen der Hohlkammer des ersten Teilelements als Langloch weder ausdrtcklich
erwahnt noch wird in der Voranmeldung die nach der Streitpatentschrift mit einer
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solchen Ausfihrung einhergehende Verschiebbarkeit der Teilelemente beschrie-
ben, die es ermdglichen soll, auf Materialtoleranzen und Verformungen der Bo-
densegmente und Verbindungselemente sowie auf Unebenheiten im Boden vor
Ort zu reagieren, so dass entgegen der Auffassung des Patentgerichts auch nicht

von einer entsprechenden impliziten Offenbarung ausgegangen werden kann.

(b)  Auch den Figuren der S3, die Darstellungen des ersten Teilele-
ments betreffen, lasst sich eine Ausfilhrung der beiden Offnungen als Langloch

nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen.

Eine der Figur 5 des Streitpatents entsprechende Draufsicht auf das erste
Teilelement, aus der sich die Ausgestaltung der Verbindungso6ffnung des ersten

Teilelements als Langloch explizit ergibt, findet sich in S3 nicht.

Figur 4, die das erste Teilelement 26 wie die bereits erwahnte Figur 6
ebenfalls im Vertikalschnitt zeigt, im Unterschied zu Figur 6 allerdings in unver-
bundenem Zustand, lasst wie Figur 6 lediglich erkennen, dass die der Nutzflache
zugewandte obere Offnung die dem zweiten Teilelement zugewandte untere Off-
nung der Hohlkammer in ihren Abmessungen Ubersteigt. Figur 6 kann der Fach-
mann dariiber hinaus zwar noch entnehmen, dass beide Offnungen des ersten
Teilelements groRer ausgestaltet sind, als dies fir die Einfihrung von Kopf und
Gewinde der Schraube erforderlich ware. Eine Ausfiihrung der beiden die Ver-
bindungsoffnung bildenden Offnungen der Hohlkammer als Langlécher lasst sich
indessen weder Figur 4 noch Figur 6 unmittelbar und eindeutig entnehmen. Dass
die obere Offnung groRer als die untere Offnung ausgebildet ist und beide Off-
nungen grof3er sind als es fur die Einfuhrung des Verbindungsmittels erforderlich
ware, macht eine Ausgestaltung der beiden Offnungen als Langloch nicht in dem
Sinne zwingend, dass der Fachmann eine andere Ausgestaltung nicht mehr in
Erwagung zoége. Auch kreisrunde oder ovale Offnungen wiirden diesen Vorgaben

entsprechen.
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Ebenso wenig héatte die Annahme, dass der unteren Offnung in Bezug auf
das Verbindungsmittel eine Abstutzfunktion zukommt, weil der Schraubenkopf
bzw. die darunter angeordnete Unterlegscheibe sich nicht nur - wie in der Schnitt-
darstellung in Figur 6 gezeigt - auf der rechten Seite auf dem Boden des ersten
Teilelements 26 abstitzt, sondern auch - aus der Ebene der Schnittdarstellung
hinaus - zur linken Seite hin, zur Folge, dass eine Ausgestaltung der unteren
Offnung als Langloch unerlasslich ware und der Fachmann andere Gestaltungen
nicht in Betracht z6ge. Auch in diesem Fall ist die Ausgestaltung der unteren Off-
nung als Langloch nur eine von mehreren Moglichkeiten, wie eine solche Abstuit-
zung realisiert werden kann. Alternativ ist auch insoweit eine kreisrunde oder

ovale Ausgestaltung nicht von vorne herein ausgeschlossen.

(c) In Anbetracht des Umstandes, dass auch die nach der Streitpatent-
schrift mit einer Ausfuihrung der Verbindungsoffnung des ersten Teilelements als
Langloch einhergehende Verschiebbarkeit der beiden Teilelemente zueinander
in der S3 nicht angesprochen wird, war eine Ausgestaltung der unteren Offnung
als Langloch aus den Figuren 4 bis 6 auch nicht deshalb unmittelbar und eindeu-
tig offenbart, weil sie vom Fachmann ohne weitere Uberlegungen "mitgelesen”
wurde. Vielmehr erforderte die Ausfiihrung der Offnung als Langloch eigenstén-
dige fachliche Uberlegungen, die tiber den unmittelbaren und eindeutigen Offen-
barungsgehalt der Voranmeldung hinausgegangen waren. Darauf, ob diese
Uberlegungen durch die im Vergleich mit der Offnung des zweiten Teilelements
groRer gezeichneten Offnungen des ersten Teilelements veranlasst und im Hin-
blick auf das Wissen und Kénnen des Fachmanns moglicherweise naheliegend

waren, kommt es nicht an.

Dies gilt erst recht fur die obere Offnung des ersten Teilelements, in die
sich der Schraubenkopf lediglich erstreckt, in der er sich aber nicht abstitzt, so

dass sich insoweit kein Anhaltspunkt flr eine Ausgestaltung als Langloch ergibt.
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2. Der mit Hilfsantrag | verteidigte Gegenstand wird ebenfalls durch

die geltend gemachte Vorbenutzung des Bodenbelags "A. vorwegge-

nommen.

a) Nach diesem Hilfsantrag soll Patentanspruch 1 in der Fassung des
angefochtenen Urteils in der Merkmalsgruppe 1 um folgendes Merkmal 1.2 er-

ganzt werden:

1.2 [beiden Teilelemente (26, 28)] im Querschnitt gesehen im zu-
sammengesetzten Zustand bereichsweise tUbereinander lie-
gen und zusammen etwa eine gleiche Hohe H wie die Bo-
densegmente (22) ausbilden.

b) Ob die Verteidigung des Streitpatents in dieser Fassung unzuléssig
ist, weil das zusatzliche, aus der Beschreibung des Streitpatents entnommene
Merkmal - wie die Klagerin geltend macht - nicht dem Erfordernis der Klarheit
(Art. 84 Satz 2 EPU) entspricht, kann dahinstehen.

Das Merkmal wird jedenfalls - wie auch die Abbildungen in NK14 zeigen -

durch den Gegenstand der Vorbenutzung offenbart.
2. Das Streitpatent ist auch nach Hilfsantrag Il nicht rechtsbestandig.

a) Nach diesem Hilfsantrag soll Patentanspruch 1 in der Fassung von

Hilfsantrag | wie folgt geandert werden:

- Merkmal 2.2.1 wird wie folgt erganzt:

Uber die sie mit einem Verbindungsmittel (36), n&mlich einer
Schraube (35) mit Schraubenkopf (52) und einer Mutter (37), mit-
einander verbindbar sind;

wobei der Schraubenkopf (52) im zusammengesetzten Zustand
der beiden Teilelemente (26, 28) innerhalb der Hohlkammer (44)
angeordnet ist.
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- Merkmal 2.2.2.2 soll gestrichen und Merkmal 2.2.2.1 wie folgt ge-

fasst werden:

eine der Nutzflache (21) zugewandte Seite der Hohlkammer
(44) eine erste Offnung (48) aufweist, die in ihren Abmessun-
gen derart ausgefuhrtist, dass der Schraubenkopf (52) durch
diese in die Hohlkammer (44) einfuhrbar ist, und eine untere,
dem zweiten Teilelement (28) zugewandte zweite Offnung
(50) der Hohlkammer (44) aufweist, die als Langloch ausge-
bildet ist, wobei im Querschnitt die erste Offnung (48) langer
als die zweite Offnung (50) ist.

- In Merkmal 3 soll es eingangs statt "Das Verbindungsmittel" nun-

mehr "Die Verbindungsmittel” heil3en.

Die zunachst in Hilfsantrag Il aul3erdem vorgesehene Erganzung der Be-
schreibung um folgenden Satz:

"Die erste Offnung 48 ist als Langloch ausgefiihrt, alle ande-
ren Formen der ersten Offnung 48 stellen eine unzulassige
Erweiterung dar, aus der keine Rechte hergeleitet werden."

hat die Beklagte nach dem Hinweis des Senats, dass ein europaisches Patent
nach Art. Il 8 6 Abs. 3 IntPatUG nicht allein durch Anderung der Beschreibung,
sondern nur durch eine entsprechende Anderung der Patentanspriiche in be-
schranktem Umfang verteidigt werden kann, in der mindlichen Verhandlung zu-

rickgezogen.

b) Die in Merkmal 2.2.1 ausdrticklich benannten Verbindungsmittel
Schraube, Schraubenkopf und Mutter sind auch bei dem vorbenutzten Boden-

system "A. vorhanden und vermdgen daher die Neuheit nicht zu be-
grinden. Bei der Anderung in Merkmal 3 handelt es sich um eine Folgeanderung
der Erganzung in Merkmal 2.2.1, die daher - wie die Anderung in Merkmal 2.2.1 -

nicht zur Patentfahigkeit fuhrt.
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C) Die gegenuber der Fassung von Hilfsantrag | zusatzlich vorgese-
hene Anderung in Merkmal 2.2.2.1 kann die Schutzfahigkeit ebenfalls nicht be-

grinden.

Entgegen der Auffassung der Klagerin fuhrt Merkmal 2.2.2.1 in dieser Fas-
sung zwar nicht zu einer unzuldssigen Erweiterung des Schutzbereichs des
Streitpatents. Vielmehr ist Hilfsantrag Il im Hinblick darauf, dass er mit Merkmal
2.2.2.1 teilweise wieder die erteilte Fassung aufgreift, indem die Ausfuhrung der
oberen Offnung nicht mehr auf eine bestimmte Form festgelegt wird, als An-
schlussberufung zu bewerten, die nach § 115 Abs. 2 Satz 2 PatG bis zum Ablauf
der der Beklagten als Berufungsbeklagten gesetzten Frist zur Berufungserwide-
rung zulassig ist (vgl. BGH, Urteil vom 4. August 2020 - X ZR 40/18, GRUR 2020,
1291 - Energieversorgungssystem). Ob im Streitfall die Zulassigkeit der An-
schlussberufung zu verneinen ware, weil die Beklagte Hilfsantrag Il nach dem
Hinweis des Senats auf Art. Il 8 6 Abs. 3 IntPatUG erst in der miindlichen Ver-
handlung und damit nach Ablauf der ihr gesetzten Berufungserwiderungsfrist ge-
andert hat, kann dahinstehen. Die mit Hilfsantrag Il verteidigte Fassung kann in
Anbetracht dessen, dass die zweite Offnung weiterhin auf eine Ausfiihrung als
Langloch festgelegt ist, die Prioritat der S3 aus den gleichen Grinden wie Pa-
tentanspruch 1 in der Fassung des angefochtenen Urteils nicht in Anspruch neh-
men, und ist daher jedenfalls wegen fehlender Neuheit gegentber dem System

"A. " nicht schutzfahig.

3. Das Streitpatent ist auch in der Fassung von Hilfsantrag Il nicht

rechtsbestandig.

a) Nach diesem Hilfsantrag soll die mit Hilfsantrag Il verteidigte Fas-

sung wie folgt gedndert werden:

- Die Merkmalsgruppe 1 soll um folgendes Merkmal 1.3 erganzt wer-

den:
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1.3 [beiden Teilelemente (26, 28)] in ihren Abmessungen
derart ausgefihrt sind, dass sie im zusammengesetz-
ten Zustand in vertikaler und horizontaler Richtung
spaltfrei aneinander angeordnet werden kénnen.

- Die Merkmalsgruppe 2.2 soll um folgendes Merkmal 2.2.3 erganzt

werden:

2.2.3 wobei das zweite Teilelement (28) einen in Richtung
eines Untergrunds gedffneten Mutterkanal (46) auf-
weist, in den die Mutter (37) des Verbindungsmittels
(36) einfuhrbar und in diesem gehalten ist, wobei die
Mutter (37) und der Mutterkanal (46) derartige Abmes-

sungen aufweisen, dass die Mutter (37) verdrehfest in
dem Mutterkanal (46) gehalten ist.

b) Die beiden gegenuber Hilfsantrag Il hinzugefiigten Merkmale ver-
mogen die Patentfahigkeit der mit Hilfsantrag Ill verteidigten Fassung nicht zu
begrinden.

Hilfsantrag Il behalt Merkmal 2.2.2.1 aus Hilfsantrag Il bei. Daher kann
die hiermit verteidigte Fassung die Prioritat der S3 aus den gleichen Griinden wie

Hilfsantrag Il nicht in Anspruch nehmen.

Das neu hinzugefiigte Merkmal 1.3 formuliert vor dem Hintergrund, dass
Verbindungselemente zur Verfiigung gestellt werden sollen, die die Schaffung
einer moglichst ebenen Flache ermoglichen, eine Selbstverstandlichkeit, die eine

erfinderische Tatigkeit nicht zu begriinden vermag.

Das zusatzliche Merkmal 2.2.3 ist der Beschreibung des Streitpatents ent-
nommen (Abs. 30) und wird - wie aus den Abbildungen in NK14 ersichtlich - durch

das vorbenutzte System "A. " vorweggenommen.
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IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 121 Abs. 2 PatG und § 91
Abs. 1 ZPO.

Grabinski Hoffmann Deichfuld

Kober-Dehm Rensen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 11.04.2019 - 7 Ni 16/17 (EP) -



