BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

Teill-URTEIL Verkiindet am
15. Mai 2003
3 Ni 22/01
(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache
betreffend das européische Patent 0 124 886

(DE 34 84 858)

BPatG 253

9.72



hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 15. Mai 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Brandt, Dipl.-Chem. Dr. Gerster,
Dipl.-Chem. Dr. Kellner und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 0 124 886 wird mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Der Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120% des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 3. Mai 1984 angemeldeten und ua
mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten Euro-
paischen Patents 0 124 886 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Mar-
kenamt unter der Nummer 34 84 858 gefuhrt wird und fir das der Beklagte die
Prioritat der deutschen Patentanmeldungen DE 33 16 551 und DE 33 16 552 je-
weils vom 6. Mai 1983 in Anspruch genommen hat. Das Streitpatent betrifft eine
Vorsatzschalung fur eine Wand oder Decke und umfasst 6 Patentanspriiche. Pa-

tentanspruch 1 in der in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Fassung lautet:

"1. Vorsatzschalung fur eine Wand (1) oder Decke aus an ihren
Langsseiten mit Nuten (10) versehenen Holz- oder Holz-
werkstoffplatten, die mittels in die Nuten (10) greifender
Krallen (7) an Profilen (2) montiert sind, die an der Wand (1)
bzw. Decke befestigt sind, dadurch gekennzeichnet, dal3
die Profile (2) an der Wand (1) bzw. Decke befestigt sind



Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittelbar zurtick-

bezogenen erteilten Patentanspriiche 2 bis 6 wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen.

Die Klagerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfahig, weil es nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhe. Sie bezieht sich zur Begrindung auf folgende

mittels Verankerungen die aus durch die Profile (2) hin-

durch in in die Wand (1) bzw. Decke gesetzte Dubel grei-

fenden Schrauben (3) als Zugelementen und gegen die

Wand (1) bzw. Decke sowie gegen die Profile (2) abge-

stitzten, elastischen Abstandhaltern (4) als den Zugele-

menten entgegengerichteten und mit ihnen zusammenwir-

kenden nachgiebigen Druckelementen bestehen."

Druckschriften bzw Dokumente:

K3

K4

K5

K6

K7

K8

K9

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

Anlage 8

Anlage 9

DE 28 44 920 A1,

Neuheiten fur Haus - Garten und Balkon. Firmen-
schrift der Firma KORILIT Kunststoff-Gesellschaft
mbH & Co. KG, 5414 Vallendar bei Koblenz,

C...,

W.../IK...,

C1l...,

B...,

So wird's gemacht!. Montageanleitung fur ein Spa-
lier. C...,

Schreiben der Fa. Riude GmbH Kunststoffverarbei-
tung, 79725 Laufenburg, vom 8. Januar 2001,
Schreiben der Fa. Oskar Lehmann GmbH &

Co. KG, 32825 Blomberg, vom 2. Januar 2001,

K10 Anlage 10 nicht existent
K11 Anlage 11 AU 413 954 B,



K12
K13
K14
K15

K16

K17
K18
K19

Die eingefuhrten Druckschriften werden im folgenden als K3 bis K19 zitiert, und

zwar angelehnt an die fortlaufende Nummerierung der Anlagen zu den Schriftsat-

Anlage 12
Anlage 13
Anlage 14
Anlage 15

Anlage 16

zen der Klagerin.

Die Klagerin beantragt,

DE 30 24 285 A1,

DE 30 32 343 A1,

DE 30 46 297 Al,

Erstbescheid vom 2. Dezember 1988 mit Erwi-
derung vom 7. April 1989 zum Erteilungsverfah-
ren des Streitpatents,

Antwort eines Mitbewerbers auf die Abmah-
nung aus dem Streitpatent "an den Vertreter
des Beklagten" vom Oktober 1995,

EP 0 643 181 B1,

DE 17 98 948 U,

DE 12 92 355 C.

das europdische Patent 0 124 886 mit Wirkung fir das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte verteidigt das Patent mit der erteilten Fassung der Patentanspri-

che 2 bis 6 und in der Fassung des Patentanspruchs 1 wie in der mindlichen Ver-

handlung tberreicht und beantragt insoweit,

die Klage abzuweisen.



Er tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent unter Hin-

weis auf die Dokumente

Bl EP 0124 886 A2
B2 DE 1292 355 C (auch K19)

fur patentfahig (Bezeichnung als B1 und B2 zum Zweck der einfachen Zitierung

ebenfalls durch den Senat).

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit fuhrt zur
Nichtigkeit des Streitpatents in vollem Umfang, da der Gegenstand des Streitpa-
tents in der Fassung der verteidigten Patentanspriiche 1 bis 6 nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit beruht, Art Il § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit a,
Art 52, 56 EPU.

1. Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung eine Vorsatzschalung fur
eine Wand oder Decke aus an ihren Langsseiten mit Nuten versehenen Holz- oder
Holzwerkstoffplatten, die mittels in die Nuten greifender Krallen an Profilen mon-
tiert sind, die an der Wand bzw. Decke befestigt sind. Nach den Angaben der
Streitpatentschrift ist die herkbmmliche Befestigungsart einer Wand- oder Decken-
verschalung, auf der Wand bzw. Decke eine Unterkonstruktion aus Holzlatten an-
zubringen und auf dieser die Schalungsplatten anzunageln. Die UnregelmaRigkei-
ten der Wand wirden dabei durch Zwischenlegung von Keilen o dgl unter der Un-
terkonstruktion an deren Befestigungsstellen ausgeglichen (Streitpatentschrift
Sp 1 Z 9-16). Zur Vereinfachung der Montage sei eine Unterkonstruktion aus Me-

tallprofilen entwickelt worden, mit in die Nuten der Platten greifenden Krallen



(DE 12 92 355 C (B2) bzw (K19)). Ein anderer Vorschlag zur Montagevereinfa-
chung gehe gemal DE 28 44 920 Al (K3) dahin, die Platten durch in ihre Nuten
greifende Federn zu verbinden und diese unter Verzicht auf eine Unterkonstruk-
tion unmittelbar an der Wand zu befestigen durch Verankerungen, die aus durch
die Federn hindurch in Wanddubel greifenden Schrauben als Zugelementen und
gegen die Wand sowie gegen die Federn abgestltzten, elastischen Abstandhal-
tern als den Zugelementen entgegengerichteten und mit ihnen zusammenwirken-
den nachgiebigen Druckelementen bestehen. Zugleich ergebe sich eine gute War-
me- und Schalldammung (Streitpatentschrift Sp 1 Z 17-49).

2. Aufgabe des Streitpatents ist es danach, die Montage einer Vorsatzschalung
weiter zu vereinfachen, wobei die Mdglichkeit warme- und schalldammender Aus-
fuhrungen erhalten bleiben soll (Streitpatentschrift Sp 1 Z 50-53).

3. Zur Lésung beschreibt Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung eine

Vorsatzschalung fur eine Wand oder Decke,

N

aus an ihren Langsseiten mit Nuten versehenen Holz- oder
Holzwerkstoffplatten,

die mittels in die Nuten greifender Krallen

an Profilen montiert sind,

die an der Wand bzw. Decke befestigt sind,

o g bk~ w

wobei die Profile an der Wand bzw. Decke befestigt sind,

mittels Verankerungen,

7. die aus durch die Profile hindurch in die Wand bzw. Decke
gesetzte Dubel greifenden Schrauben als Zugelementen

8. und gegen die Wand bzw. Decke sowie gegen die Profile

abgestitzten, elastischen Abstandhaltern als den Zugele-

menten entgegengerichteten und mit ihnen zusammenwir-

kenden nachgiebigen Druckelementen bestehen.



1. Der Gegenstand des Streitpatents gemal geltender Anspruchsfassung ist neu,
was auch die Klagerin nicht mehr ernsthaft in Abrede gestellt hat. In keinem der im
Verfahren befindlichen Dokumente sind namlich alle Merkmale des Streitpatents
vorbeschrieben.

2. Es bedurfte aber keiner erfinderischen Leistung, um zum Gegenstand der ver-

teidigten Patentanspriiche zu gelangen.

2.1. Als nachstliegenden Stand der Technik sieht der Senat in Ubereinstimmung
mit den Parteien die Entgegenhaltung DE 30 32 343 Al (K13) an. In ihr wird eine

1. Vorsatzschalung fir eine Wand oder Decke (Anspruch 1
iVm Fig 4),

2. aus an ihren Langsseiten mit Nuten versehenen Holz- oder
Holzwerkstoffplatten (Fig 4)

beschrieben,

3. die mittels in die Nuten greifender Krallen (Anspruch 1 Z 6-9

und Fig 4),

4. an Profilen montiert sind (Anspruch 1 "C-Schienen” iVm
Fig 4),

5. die an der Wand bzw. Decke befestigt sind (Anspruch 1 und
Fig 4),

6. wobei die Profile mittels Verankerungen an der Wand bzw.
Decke befestigt sind (Fig 4).



Damit stimmen die Merkmale 1 bis 6 (Oberbegriff) zwischen Streitpatent und K13
Uberein. Bei der Nacharbeitung der Lehre aus K13 stof3t der Fachmann aber un-
weigerlich auf das Problem, auch unebene Flachen verkleiden zu missen und
dort bei direktem Anschrauben der Unterkonstruktion an der Wand nicht ge-
wunschte, unebene Oberflachen der Verkleidung zu erhalten. Auf der Suche nach
einer Losung muss ihm die gattungsgleiche DE 28 44 920 Al (K3) auffallen, nach
der solche Unebenheiten mit Hilfe von Verankerungen ausgeglichen werden (vgl
S 6 Z4-17), die

7. aus durch die Profile hindurch in die Wand bzw. Decke ge-
setzte Dubel greifenden Schrauben als Zugelementen (vgl
K3 Anspruch 1)

8. und gegen die Wand bzw. Decke sowie gegen die Profile
abgestitzten, elastischen Abstandhaltern als den Zugele-
menten entgegengerichteten und mit ihnen zusammenwir-
kenden nachgiebigen Druckelementen bestehen (vgl K3

Anspruch 1).

Die Merkmale des geltenden Patentanspruchs 1 ergeben sich damit insgesamt
und ohne erfinderisches Zutun aus einer Zusammenschau der Dokumente K13
und K3, zu der der Fachmann bei der Losung des Problems, die Montage von
Vorsatzschalungen zu vereinfachen, auch Grund und Anlass hatte.

Eine andere Bewertung der Sachlage ergibt sich auch nicht unter Bertcksichti-
gung der Argumentation der Beklagten, der Fachmann héatte mindestens drei ge-
dankliche Schritte vollziehen mussen, um die Lehre der K3 in Richtung auf das
Streitpatent zu entwickeln. Demnach sprachen diese drei Schritte zumindest in ih-
rer Gesamtheit soweit fir das Vorliegen von erfinderischer Téatigkeit, dass die Ver-
nichtung des Ergebnisses eines Erteilungsakts des Europaischen Patentamts
nicht gerechtfertigt sei. Der Fachmann habe namlich erkennen missen, dass ent-
gegen der Lehre von K3 doch ein Untergestell von Vorteil sei, und zwar nur ein

bestimmtes, namlich eines mit verschiebbaren Krallen, weil ein Annageln der Kral-



len auf einer federnd befestigten Unterkonstruktion nicht moglich sei. Zusétzlich
habe er einen zwingenden Zusammenhang zwischen der in Figur 1 von K3 insge-
samt erkennbaren Art der Verkleidung eines ganzen Zimmers und der dort be-
schriebenen Verankerungsart 16sen missen, um diese Verankerungsart auf die

Profile einer Unterkonstruktion anwenden zu kénnen.

Diese Argumente greifen jedoch nicht, weil - wie es auch durch die Bildung des
Oberbegriffs im Patentanspruch 1 des Streitpatents zum Ausdruck kommt - bei der
Bewertung der Patentfahigkeit des Streitgegenstands von einem anderen Stand
der Technik auszugehen ist. Dort ist jedoch die Verwendung eines Untergestells
aus Profilen (dort "C-Schienen" genannt) mit verschiebbaren Krallen fir die Mon-
tage einer Vorsatzschalung (dort Wand- oder Deckenverkleidung genannt) voraus-
gesetzt. Wenn man dann fur die Losung des Problems einer einfacheren Montage
dieses Untergestells, insbesondere auf unebenem Untergrund, die Lehre von K3
heranzieht, fallt es in Anbetracht der Figur 7 in K3 nicht schwer, die Art der Veran-
kerung auch unabhéngig von der speziellen Verkleidung eines ganzen Zimmers
zu sehen. Dort sind namlich entsprechend K3 Anspruch 15 die wichtigen Elemen-
te Schrauben, Dubel, Distanzstiicke, Leisten und Verkleidungsplatten fir sich al-
lein dargestellt und préasentieren sich so direkt fur die Verwendung zur Befestigung

der C-Schienen nach der Lehre von K13.

Ein Vorliegen von erfinderischer Tatigkeit bei der Entwicklung der streitpatentge-

malf3en Lehre kann aufgrund dieser Argumentation also nicht erkannt werden.

2.2. Auch die Merkmale der weiteren Patentansprtiche 2 bis 6 sind durch die Zu-

sammenschau von K13 und K3 nahegelegt:

Die Merkmale des streitpatentgemal3en Patentanspruchs 2 ergeben sich durch
Anwendung der Ausgestaltungen nach den Patentansprichen 2 und 3 von K3.
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Die Ausgestaltung des Streitgegenstands mit den Merkmalen des riickbezogenen
Patentanspruchs 4 geht nicht Gber das handwerkliche Kénnen des Fachmanns
hinaus. Bei verminderter Stabilitdt von Kunststoffprofilen gegentiber den Ausfuh-

rungen aus Metall ist es flr ihn selbstverstandlich, versteifende Stege einzufuhren.

Die Merkmale der streitpatentgemal3en Patentanspriche 3, 5 und 6 sind wie die

des streitpatentgemalen Oberbegriffs ebenfalls bereits in K13 vorgezeichnet:

Die C-Schiene nach Patentanspruch 1 von K13 entspricht dem U-Profil mit an den
Enden einwérts gebogenen Schenkeln nach Patentanspruch 3 des Streitpatents
(vgl dazu auch K13 Fig 4 und Fig 1).

Nach den Zeilen 6-9 des Patentanspruchs 1 von K13 werden zur Befestigung der
Verschalungsplatten (dort Profilleisten) bewegliche Schieber eingesetzt, die die
Langskanten der Verschalungsplatten (Profilleisten) Ubergreifen sollen. Diese
Schieber (vgl K13 Fig 4) entsprechen den streitpatentgeméfRen Krallen. Sie sind
auch an den einwérts gebogenen Schenkeln der U-Profile und damit an diesen
Profilen gleitend gefuhrt (vgl den streitpatentgemafien Patentanspruch 5). Selbst
wenn die Widerlager, die eine Ruckwartsbewegung verhindern sollen, bei der Vor-
wartsbewegung im Raster dieser Widerlager zu leichten Widerstanden flihren, so
konnte die Klagerin zur Uberzeugung des Senats doch argumentieren, dass dies
der Annahme der Auspragung einer gleitenden Fuhrung in K13 nicht widerspricht.
Auch in K13 ist von der Einschiebetffnung an der C-Schiene bis zum Einsatzort
an der jungst eingesetzten Verschalungsplatte (Profilleiste) eine Bewegung der
Krallen (Schieber) tUber langere Strecken vorgesehen. Der Fachmann wirde des-
wegen keinesfalls so grof3e Widerstdnde bei der Vorwartsbewegung einbauen,
dass man die Verwirklichung des Gedankens einer gleitenden Fiihrung in K13 ver-

neinen kdnnte.
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Auch die Merkmale des streitpatentgeméafen Patentanspruchs 6, namlich

1. die Krallen sind Blechstanzteile,
die urspriingliche Ebene des Bleches liegt im Profil,
3. die Krallen liegen von hinten an den umgebogenen Enden
des Profils an,
ein Teil der Kralle ist nach vorne herausgewinkelt und
der Haken (herausgewinkelte Teil) ist verbreitert, so dass er

die umgebogenen Enden des Profils Ubergreift,

entsprechen Merkmalen, die aus K13 bekannt sind (vgl K13 Fig 1 iVvm Patentan-
spruch 1 Z 6, Patentanspruch 3 Z 3 und Patentanspruch 3 Z 1-4). Diese Merkmale
lassen sich so auch bei Verbindung mit den Merkmalen nach den direkt und indi-
rekt riickbezogenen Patentansprichen des Streitpatents durch einfache Zusam-

menschau der K13 mit K3 ohne erfinderisches Zutun ableiten.

Somit beruhen auch die Merkmale der Unteranspriiche mit ihren Ruckbeziehun-
gen nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

3. Bei dieser Sachlage brauchte den im Sachvortrag der Klagerin enthaltenen Be-
weisangeboten nicht nachgegangen zu werden. Die zum Beweis angebotenen
Schriften gehen nadmlich nicht Gber den Offenbarungsgehalt der K3 hinaus.

1]
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm 8§ 91 Abs 1, die Ent-
scheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 PatG iVm § 709 Satz 1
und 2 ZPO.

Hellebrand Brandt Dr. Gerster Dr. Kellner Dr. Egerer

Be



