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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 26 422

BPatG 154
08.05



hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mdindliche Verhandlung vom 29. Januar 2008 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Ipfelkofer sowie der Richter Hévelmann, Dipl.-Phys.

Dr. rer.nat. Frowein und Dipl.-Ing. Sandk&amper

beschlossen:

Das Patent wird gemaR Hilfsantrag mit folgenden Unterlagen be-
schrénkt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Verfahren zum Erzeugen einer Oberflachenstruktur
auf einer Holzwerkstoffplatte

Patentanspriiche 1 bis 3

Beschreibung Spalten 1 bis 4, samtlich Gberreicht in der mandli-
chen Verhandlung vom 29. Januar 2008

1 Blatt Zeichnung, eine Figur gemal Patentschrift.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Gegen das am 13.Juni 2002 angemeldete und am 20. November 2003
veroffentlichte Patent 102 26 422 mit der Bezeichnung ,Verfahren und Vorrichtung
zum Erzeugen einer Oberflachenstruktur auf einer Holzwerkstoffplatte” hat die

Einsprechende am 20. Februar 2004 Einspruch eingelegt.



Sie ist der Auffassung, die Gegenstande der nebengeordneten Patentan-
spruche 1, 4 und 5 des erteilten Patents seien durch den aufgezeigten Stand der
Technik neuheitsschadlich vorweggenommen.

Zur Begriindung stitzt sie sich auf folgende Druckschrift:

E1l: DE 10210 725 Al.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen,
schriftsatzlich hilfsweise in den Ansprichen 1, 4 und 5 den Hin-

weis auf ,feine Holzspane“ zu streichen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent aufrechtzuerhalten,
hilfsweise das Patent mit den aus dem Tenor ersichtlichen Unter-
lagen beschrankt aufrechtzuerhalten.

Sie fuhrt im Wesentlichen aus, dass die Gegenstande der verteidigten Patentan-

spruche neu und durch den Stand der Technik nicht nahe gelegt worden seien.

Die erteilten, nebengeordneten Patentanspriche 1, 4 und 5 lauten:

1. Verfahren zum Erzeugen einer Oberflachenstruktur an minde-
stens einer Oberflache einer Holzwerkstoffplatte, bei welchem die
strukturierten Bereiche durch nachtréagliches Aufbringen eines
Materials auf die Holzwerkstoffplatte erzeugt werden, gekenn-
zeichnet durch nachtragliches Aufbringen einer Mischung aus

einem aushartenden Material mit mindestens einer kdrnigen



Substanz in Gestalt eines mit feinen Holzspanen oder Kunst-
stoffgranulat vermischten Kunststoffs auf die fertiggestellte
Holzwerkstoffplatte zum Zwecke der Erzeugung einer rutschhem-

menden Oberflachenstruktur.

4. Vorrichtung zum Erzeugen einer Holzwerkstoffplatte mit einer
Pressvorrichtung zum Erzeugen der Holzwerkstoffplatte und einer
nachgeschalteten Strukturierungseinrichtung mit Mitteln zum Auf-
bringen eines Materials auf mindestens eine Oberflache der
Holzwerkstoffplatte zum Erzeugen strukturierter Bereiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturierungseinrichtung
Mittel zum Vermischen oder Dispergieren feiner Holzspane oder
eines Kunststoffgranulats mit mindestens einem aushartenden

Kunststoff aufweist.

5. Vorrichtung zum Erzeugen einer Holzwerkstoffplatte mit einer
Pressvorrichtung zum Erzeugen der Holzwerkstoffplatte und einer
nachgeschalteten Strukturierungseinrichtung mit Mitteln zum
Aufbringen eines Materials auf mindestens eine Oberflache der
Holzwerkstoffplatte zum Erzeugen strukturierter Bereiche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strukturierungseinrichtung
mindestens eine Einrichtung zum Aufbringen der feinen Holz-
spane oder des Kunststoffgranulats auf mindestens eine Ober-
flache der Holzwerkstoffplatte und mindestens eine Einrichtung
zum separaten Aufbringen eines aushartenden Kunststoffs auf

mindestens eine Oberflache der Holzwerkstoffplatte umfasst.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 und 3 wird auf die Patentschrift

verwiesen.



Patentanspruch 1 des Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zum Erzeugen einer Oberflachenstruktur an mindestens
einer Oberflache einer Holzwerkstoffplatte, bei welchem die
strukturierten Bereiche durch nachtragliches Aufbringen eines
Materials auf die Holzwerkstoffplatte erzeugt werden, gekenn-
zeichnet durch nachtragliches Aufbringen einer Mischung aus
einem aushartenden Marterial mit mindestens einer kdrnigen
Substanz in Gestalt eines mit Kunststoffgranulat vermischten
Kunststoffs auf die fertiggestellte Holzwerkstoffplatte zum Zwecke

der Erzeugung einer rutschhemmenden Oberflachenstruktur.

An diesen Anspruch schlieBen sich die erteilten Patentanspriiche 2 und 3 unver-

andert an.

Die Einsprechende hat - wie angekindigt- den Termin der muindlichen Ver-

handlung nicht wahrgenommen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Prifungsverfahren wurden folgende Druckschriften berticksichtigt:

DE 197 04 643 C2 (auf der Titelseite der Patentschrift falsch wiedergegeben)

DE 198 12 523 Al

DE 197 57 003 Al

DE 197 18 771 Al

DE 197 18 770 Al

DE 93 03 706 U1

US 18 60 561

Deppe, Ernst: Taschenbuch der Spanplattentechnik, 4. Aufl., 2000, DRW-Verlag,
S. 335-342.



Der Einspruch ist zuldssig - was auch die Patentinhaberin in der mindlichen
Verhandlung nicht mehr bestritten hat - und fuhrt zur beschréankten Aufrecht-

erhaltung des Patents.

Die Gegenstande der verteidigten Patentanspriche nach Haupt- und Hilfsantrag

sind unbestritten gewerblich anwendbar.

A) Zum Hauptantrag

1. Formal bestehen gegen die erteilten Patentanspriiche 1 bis 5 keine Bedenken.

Der erteilte Anspruch 1 enthélt Merkmale der urspringlich eingereichten
Anspriche 1 bis 4. Dass das weitere Material auf die fertig gestellte Holz-
werkstoffplatte aufgebracht werden soll, ergibt sich aus der urspringlichen
Beschreibung Seite 3, Zeile 8 und 9. Die kdrnige Substanz kann feine Holzspane
(Seite 4, Zeile 21 bis 22 der urspringlichen Beschreibung) oder auch Kunst-
stoffgranulat (Seite 4, Zeile 18 der urspringlichen Beschreibung) sein. Die
rutschhemmende Eigenschaft der Oberflache ergibt sich schon aus dem ersten

Absatz der urspringlichen Beschreibung.

Anspruch 2 entspricht dem ursprunglichen Anspruch 6 und Anspruch 3 geht aus
Seite 4, Abs. 2 der urspringlichen Beschreibung hervor. Anspruch 4 ist aus den
ursprunglichen Anspriichen 9 und 10 zusammengefasst und Anspruch 5 geht auf
den urspringlichen Anspruch 11 und die urspringliche Seite 7, Zeilen 10 f und
24 ff zurtck.

2. Der erteilte Anspruch 1 lasst sich entsprechend der von der Patentinhaberin in

der mindlichen Verhandlung tibergebenen Merkmalsanalyse wie folgt gliedern:



a) Verfahren zum Erzeugen einer Oberflachenstruktur an mindestens einer
Oberflache einer Holzwerkstoffplatte,

b) - bei welchem die strukturierten Bereiche durch nachtragliches Aufbringen eines
Materials auf die Holzwerkstoffplatte erzeugt werden,

gekennzeichnet durch

c) - nachtragliches Aufbringen auf die fertig gestellte Holzwerkstoffplatte

d) - zum Zwecke der Erzeugung einer rutschhemmenden Oberflachenstruktur

e) - einer Mischung

f) - aus einem aushartenden Material mit mindestens einer kdrnigen Substanz

g) - in Gestalt eines mit feinen Holzspanen vermischten Kunststoffs

oder

h) - in Gestalt eines mit Kunststoffgranulat vermischten Kunststoffs.

3. Zum Verstandnis der Patentansprtiche 1, 4 und 5.

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Erzeugen einer Oberflachenstruktur an
mindestens einer Oberflache einer Holzwerkstoffplatte. Wenn Holzwerkstoffplatten
im Bauwesen eingesetzt werden, beispielsweise im Dachbau, werden Platten
bevorzugt, die an ihrer Oberflache eine gewisse Rutschfestigkeit bzw. Rutsch-
hemmung aufweisen. Dadurch besteht fur die Zimmerleute und andere Bau-
arbeiter, die sich auf dem unfertigen Dach bewegen, eine geringere Ver-
letzungsgefahr durch Ausrutschen (Absatz 0002 der Patentschrift). Das Verfahren
gemald Patentanspruch 1 sieht zur rutschhemmenden Strukturierung der Holz-
werkstoffplatte vor, dass auf die in einer Presse hergestellte, fertige Holz-
werkstoffplatte zusatzliches Material aufgebracht wird. Gegeniber anderen
bekannten Verfahren wie Schleifen oder Prédgen werden hierdurch die beim
Pressvorgang entstehenden harten oberen und unteren Deckschichten der Holz-
werkstoffplatte nicht beschadigt (Absatz 0008). Das aufgebrachte zusatzliche
Material besteht erfindungsgemaf aus einer Mischung aus einem aushartenden
Material, namlich Kunststoff, mit einer kérnigen Substanz, hier feine Holzspane

oder Kunststoffgranulat. Der aushartende Kunststoff ist beispielsweise ein



flissiger oder verflussigbarer Kunststoff oder ein Kunstharz, die sich gut zum
Einmischen oder Dispergieren von feinen Holzspanen oder Kunststoffgranulat
eignen (Absatz 0010).

Die erfindungsgemalle Vorrichtung zum Erzeugen einer Holzwerkstoffplatte weist
gemald Anspruch 4 aul3er einer Pressvorrichtung eine Einrichtung zum Ver-
mischen oder Dispergieren einer kornigen Substanz mit einem aushartenden
Kunststoff auf. Dadurch kann gewahrleistet werden, dass das Material bereits in
der gewlnschten Form prazise auf die Oberflache aufgebracht werden kann
(Absatz 0015).

Alternativ kann gemaf Anspruch 5 die Strukturierungseinrichtung eine Einrichtung
zum Aufbringen der feinen Holzspane oder des Kunststoffgranulats auf
mindestens eine Oberflache der Holzwerkstoffplatte und eine Einrichtung zum
separaten Aufbringen eines aushartenden Materials auf mindestens eine Ober-
flache der Holzwerkstoffplatte aufweisen (Absatz 0016).

4. Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist nicht neu.

Grundlage fur die Beurteilung der Neuheit der Erfindung ist das Wissen des
gedachten Fachmanns (BGH in GRUR 1995, 331 - elektrische Steckverbindung),
hier eines Dipl.-Ing. des Maschinenbaus der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit
langjahriger Erfahrung in der Herstellung von Holzwerkstoffplatten und deren
Oberflachenbehandlung. Zum malfigeblichen Gegenstand eines Schutzrechts
gehort auch alles, was zwar in den Merkmalen des Patentanspruchs und im
Wortlaut der Beschreibung nicht ausdriicklich erwahnt ist, aus der Sicht des
Fachmanns jedoch nach seinem allgemeinen Fachwissen flr die Ausfuhrung der
unter Schutz gestellten Lehre selbstverstandlich oder nahezu unerlasslich ist und
deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf. Dazu gehoren ferner auch solche
Abwandlungen, die nach dem Gesamtzusammenhang der Schrift fir den Fach-

mann derart nahe liegen, dass sie sich ihm bei aufmerksamer, weniger auf die



Worte als auf ihren erkennbaren Sinn achtenden Lektlre ohne weiteres er-
schlie3en, so dass er sie gewissermal3en in Gedanken gleich mitliest, auch wenn
er sich dessen nicht bewusst ist (BGH in GRUR 1995, 332 - elektrische Steck-

verbindung).

Die deutsche Patentanmeldung 102 10 725 mit alterem Zeitrang (Anmeldetag
12. Méarz 2002, Offenlegungstag 25. September 2003) gilt in ihrer urspriinglich
eingereichten Fassung als Stand der Technik (PatG 8 3 Abs. 2 Nr.1). Nach-
folgend wird auf die Offenlegungsschrift DE 102 10 725 Al (E1) Bezug
genommen, die mit der urspriinglich eingereichten Fassung der Anmeldung

Ubereinstimmt.

Die E1 zeigt und beschreibt ein Verfahren und eine Anlage zur Herstellung von
Holzwerkstoffplatten mit strukturierter Oberflache (vgl. Bezeichnung). Dort wird die
fertig gestellte, aus dem Pressvorgang freigegebene Holzwerkstoffplatte durch
nachtragliches Aufbringen eines Materials mit einem strukturierten Reibbelag
versehen, der rutschhemmend ist (vgl. Absatz 0009 und 0010). Die Merkmale a
bis d sind daher verwirklicht. Die D1 offenbart in Absatz 0023 und in Anspruch 4,
dass das Reibgut (=kornige Substanz) und das aushéartende Material (dort Leim)
als vermischtes Streugut auf die Holzwerkstoffplatten aufgebracht werden

(Merkmale e und f).

Die Patentinhaberin hat in der mundlichen Verhandlung auf die Rickbeziehung
des Anspruchs 4 der Entgegenhaltung auf den Anspruch 1 verwiesen. Offenbart
sei somit in der E1 lediglich, zunachst Leim punkt-, linien- oder streifenférmig auf
mindestens eine Seite der Holzwerkstoffplatte aufzutragen, anschliel3end voll-
flachig eine Schicht Reibgut aufzubringen, dann nicht vom Leim gebundenes
Reibgut zu entfernen (Anspruch 1) und anschliel3end zusatzlich Reibgut und Leim
als vermischtes Streugut auf die Holzwerkstoffplatte aufzubringen (Anspruch 4).
Dieser Auffassung vermag sich der Senat nicht anzuschlieBen. Der maf3gebliche

Fachmann wird bestrebt sein, der Anmeldung einen technisch sinnvollen Gehalt
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zu entnehmen. Er wird Anspruch 4 und Abs. 0023 der Beschreibung deshalb als
Alternative zum im Anspruch 1 beschriebenen Verfahren verstehen, Leim und
Reibgut nacheinander aufzutragen.

Auch Merkmal g (Mischung in Gestalt eines mit feinen Holzspdnen vermischten
Kunststoffs) ist der E1 zu entnehmen. Das in der E1 verwendete Reibgut kann aus
dem Fertigungsprozess anfallenden Abfallen, z. B. aus der Feingutabsiebung oder
den Sagespéanen bestehen (Abs. 0012) und damit auch aus feinen Séagespanen,
deren GroRe in dem angegriffenen Patent nicht naher definiert ist. Die E1
verwendet Leim als aushéartendes Material. Der durchschnittliche fachménnische
Leser weil3, dass Leim die wassrige LOsung eines Klebstoffs ist, der auch
synthetisch sein kann, z. B. auf Kunstharzbasis, und damit ein Kunststoff. Der
Senat vermag sich insofern dem Vorbringen der Patentinhaberin, Kunststoff als
Bindemittel sei gegentber dem allgemeinen Begriff des Leims speziell und damit

neu, nicht anzuschliel3en.

Da somit eines der beiden im erteilten Anspruch 1 enthaltenen alternativen
Verfahren (Merkmale a bis g) der E1 zu entnehmen ist, hat der erteilte Patent-
anspruch 1 keinen Bestand.

Mit dem erteilten Patentanspruch 1 fallen auch die nebengeordneten Patent-
anspriche 4 und 5 sowie die rickbezogenen Anspriche 2und 3, da diese
zusammen mit dem Patentanspruch 1 Gegenstand desselben Antrags auf
Aufrechterhaltung des Patents sind und Uber einen Antrag auf Aufrechterhaltung
des Patents nur als Ganzes entschieden werden kann (BGH in GRUR 1997, 120

- elektrisches Speichergerat).

B) Zum Hilfsantrag

1) Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1

dadurch, dass Merkmal g gemal3 obiger Merkmalsgliederung gestrichen wurde.
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2) Der Anspruch ist zuldssig. Da er in der erteilten Fassung zwei alternativ
verwendbare kornige Substanzen enthélt, wird er durch Streichung einer der
beiden Substanzen beschrankt.

3) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemalf Hilfsantrag ist neu.

Merkmal h (Mischung in Gestalt eines mit Kunststoffgranulat vermischten Kunst-
stoffs) ist der E1 nicht zu entnehmen. GemaR Abs. 0007 und 0019 wird allgemein
auf kornige Bestandteile als Reibgut hingewiesen. Eine derart allgemeine
Vorbeschreibung nimmt das vom angegriffenen Patent beanspruchte Kunst-
stoffgranulat jedenfalls nicht ohne weiteres vorweg, da der Fachmann aus dieser
allgemeinen Angabe nicht die Erkenntnis entnimmt, dass gerade auch oder
zumindest auch Kunststoffgranulat gemeint ist, fir dessen Einsatz im ange-
griffenen Patent Schutz beansprucht wird. Auch wenn hierflr eine ausdrickliche
Nennung nicht erforderlich ist, kann in den Offenbarungsgehalt der E1 nur das mit
einbezogen werden, was der Fachmann bei aufmerksamer Lektlire ohne weiteres
erkennt und in Gedanken mitliest (BGH in GRUR 2000, 296 - Schmierfett-

zusammensetzung).

Nach Abs. 0019 der E1 kann es sich bei dem Reibgut um ein abrasives Gut in
Form von Sand, Glas oder Metallsplittern handeln oder um gemahlene Ab-
fallprodukte der Agrarindustrie, wie z. B. Nussschalen, Oliven- oder Kirschkerne
oder Muschelschalen. Vorteilhafterweise werden jedoch bei der Plattenfertigung
anfallende Produktionsabfélle verwendet, wie z. B. Sagespéne oder abgesiebtes

Feingut. Hinweise auf ein Kunststoffgranulat enthalten auch diese Stoffe nicht.

Auch den im Prufungsverfahren bericksichtigten Druckschriften ist ein Verfahren
mit samtlichen Merkmalen des verteidigten Anspruchs 1 nicht zu entnehmen, was

auch die Einsprechende nicht bestritten hat.
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4) Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaf Hilfsantrag beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die von der Einsprechenden stammende deutsche Patentanmeldung 102 10 725
mit alterem Zeitrang ist als Stand der Technik im Sinne des PatG § 3 Abs. 2 bei
der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht zu ziehen. Dieses gilt
auch fir das in Absatz 0007 der zugehdrigen E1 beschriebene ,splatter coating*-
Verfahren, da die Einsprechende weder behauptet noch nachgewiesen hat, dass
dieses Verfahren vor dem Anmeldetag des angegriffenen Patents zum Stand der
Technik gehort hat. Es ist somit als interner Stand der Technik der Ein-

sprechenden zu werten.

Der tbrige im Verfahren befindliche Stand der Technik gab keinerlei Hinweis oder
Anregung, zur Verbesserung der Rutschhemmung ein aushartendes Material
entsprechend Merkmal h einzusetzen. Er wurde von der Einsprechenden zum
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1, der das nunmehr nur noch als kdrnige
Substanz beanspruchte Kunststoffgranulat bereits umfasste, auch nicht auf-

gegriffen. Eine n&here Diskussion dieser Entgegenhaltungen ertbrigt sich daher.

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag ist somit gewahrbar.

5) Mit dem Patentanspruch 1 haben die auf diese rickbezogenen Patentan-

spruche 2 und 3 ebenfalls Bestand.

6) Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf PatG § 100 Abs. 2 Satz 2.

Dr. Ipfelkofer Hoévelmann Dr. Frowein Sandkamper

Me



