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Extrudierte Platte

1. Die Aussetzung eines beim Bundespatentgericht anhangigen Nichtigkeitsver-
fahrens kommt nicht allein deshalb in Betracht, weil eine weitere, gegen dasselbe
Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage im Berufungsverfahren beim Bundesge-
richtshof anhangig ist. Insoweit besteht keine Vorgreiflichkeit i.S.v. 8 99 Abs. 1
PatG i.V.m. 8§ 148 ZPO; allein die tatsdchlichen Mdglichkeiten eines Einflusses
genugen dieser gesetzlichen Voraussetzung ebenso wenig wie Gesichtspunkte
der Zweckmaligkeit oder Prozessokonomie.

2. Will das Patengericht im Patentnichtigkeitsverfahren mit Zustimmung der Parteien
gemal’ 8§ 82 Abs. 3 Satz 2 PatG von einer mundlichen Verhandlung absehen, so
ist die in 8 128 Abs. 2 ZPO geregelte Vorgehensweise jedenfalls dann nicht ein-
zuhalten, wenn das Gericht einen frihen gerichtlichen Hinweis erlassen und da-
bei den Parteien gemal3 § 83 Abs. 2 PatG eine Frist gesetzt hat.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

7 Ni 32/14 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das européische Patent 1 524 385
(DE 50 2004 009 207)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts im schriftlichen Verfahren am 11. Dezember 2014 unter Mitwir-
kung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dipl.-Ing. Kiiest, der Richte-
rin Kortge, des Richters Dr.-Ing. Gro3mann sowie des Richters

Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:
1. Das europaische Patent EP 1 524 385 wird mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem
Umfang flr nichtig erklart.
2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

4. Der Streitwert fur das Verfahren vor dem Bundespatentge-
richt wird auf 250.000,-- € festgesetzt.



Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 29. September 2004 angemeldeten europai-
schen Patents 1524 385, das die Prioritdit des deutschen Gebrauchsmusters
20315836 U vom 15. Oktober 2003 in Anspruch nimmt. Das Streitpatent betrifft
eine ,Extrudierte Platte, insbesondere fiir Bodenbelag” und umfasst acht Pa-
tentanspriche, wobei die Anspriiche 2 bis 8 auf den Hauptanspruch 1 unmittelbar

oder mittelbar riickbezogen sind.

Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

,Platte, insbesondere Bodenplatte, bestehend aus einem im
Extrusionsverfahren hergestellten Kérper (2) aus einer Mischung
aus Naturstoffen, wie Holzfasern, Holzspane, Stroh, Heu, Reis-
schalen oder dergleichen, und Kunststoff, wobei die Platte (1) an
gegenuberliegenden Langsseiten ein integral ausgebildetes Ver-
riegelungssystem aus Nut (9, 9’) und/oder Feder aufweist, wobei
die Platte (1) verlegefertig ausgebildet ist, wobei an der Oberseite
eine begehbare Oberflache und an der Unterseite ebenfalls eine
begehbare Oberflache ausgebildet ist, wobei die Platte wahlweise
mit der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann,
dadurch gekennzeichnet,

dass an der Oberseite eine rutschhemmende Profilierung (3, 4)
einextrudiert ist und an der Unterseite eine anders gestaltete,
rutschhemmende Profilierung (5, 6) einextrudiert ist.*

Wegen des Wortlauts der dbrigen Anspriiche wird auf die Streitpatentschrift
EP 1 524 385 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend
(Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU).

Zur Begriindung bezieht sie sich auf folgende Druckschriften:
D3 US 2003/0154662 Al

D4 US 6,035,588
D5 US 2002/0059766 Al



D6 EP 0785319 Al
D8 DE 2101 782A
S1 DE 1823057 U
S2 DE 298 23 195 U1
S3 EP 0 783 064 B1
S4 DE 1708 953 A

Die Klagerin sieht die Schrift D5, wahlweise die D3, als nachstliegenden Stand der
Technik an. Das Einextrudieren von rutschhemmenden Profilierungen sei voll-
kommen gelaufig gewesen, was z. B. die Anlagen D6 bzw. D8 zeigten. Ebenso
gelange der Fachmann zum Gegenstand des Anspruchs 1 durch Kombination der
Schriften D5 und S1 bzw. S2. Alternativ kdnne auch von S3 ausgegangen werden.

Auch S4 konne herangezogen werden.

Ferner macht die Klagerin eine angebliche offenkundige Vorbenutzung der Firma
P.P.H. Minbud Sp. J. (nachfolgend Minbud) als neuheitsschadlich geltend. Diese
habe auf der Fachmesse PLASTPOL 2003 im Mai 2003 ein WPC-Laminatboden-
system prasentiert, welches samtliche anspruchsgemaflen Merkmale aufweise.
Das kénne von mehreren Zeugen bestatigt werden. Fir die Entwicklung dieses
Systems sei die Fa. Minbud sogar mit einer Medaille ausgezeichnet worden. Als

Nachweis fur die Offenkundigkeit legt die Klagerin folgende Dokumente vor:

M1 Original und Ubersetzung einer Urkunde tber die Medaillen-
vergabe an die Firma Minbud auf der 7. Internationalen Messe
fur Kunststoffverarbeitung ,PLASTPOL 2003“ vom 27. bis 30.
Mai 2003 in Kielce fur die Entwicklung des WPC-Laminatbo-
densystems;

M2 Original und Ubersetzung der Bescheinigung des Instituts fur
Bautechnik in Warschau uber die technische Zulassung des
Komplettsatzes von WRPC-Produkten zur Ausfihrung von
MINWOOD-Laminatboden der Firma Minbud von
August 2004,

M3 Original und Ubersetzung eines hygienischen Attests der
Staatlichen Hygieneanstalt, Institut fuir Kommunalhygiene, in
Warschau vom 18. Juli 2003 fur MinWood-Produkte;



M4

M5

M6

Original und Ubersetzung des Prufberichts Nr. 31/2003 (SB)
des Instituts fur Holztechnologie in Poznan vom
5. Dezember 2003 Uber die Ermittlung/Prifung der Eigen-
schaften von Bodenelementen aus Polyvinylchlorid und Holz-
mehl der Firma Minbud;

Original und Ubersetzung einer im Auftrag der Fa. Minbud
durchgefuihrten Brandprifung NP-1140/P/03/ES des Instituts
fur Bautechnik in Warschau im Bereich Flammenausbreitung
horizontal angeordneter Bodenbeldge vom 28. Oktober 2003;

Original und Ubersetzung der Bestatigung der Annahme des
fur die vorgenannte Brandprifung am 18. September 2003
erteilten Auftrags durch das Institut fir Bautechnik vom
29. September 2003.

Nach Meinung der Klagerin ergeben sich samtliche Merkmale des Anspruchs 1
aus M2, Abbildungen 3 und 5.

Ferner macht sich die Klagerin das Vorbringen der Klagerinnen in der Klageschrift

(Anlage K2) nebst den dazugehérigen Anlagen im parallelen Nichtigkeitsverfahren
10 Ni 31/11 (EP) zu eigen.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 1 524 385 mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise, das Streitpatent auf der Basis einer Kombination der

erteilten Anspriche 1 und 2 aufrechtzuerhalten.

Sie halt die offenkundige Vorbenutzung flur nicht ausreichend substantiiert. Keines

der Dokumente M1 bis M6 zeige ein Bodenpaneel mit den Merkmalen des erteil-



ten Anspruchs 1, das vorvero6ffentlicht worden sei. Aus der Urkunde M1 gehe nicht
hervor, welche technischen Merkmale das pramierte WPC-Laminatbodensystem
aufweise. Die technische Zulassung M2 fir WPC-Produkte datiere von
August 2004, d. h. fast ein Jahr nach dem Prioritatstag des Streitpatents. Aus dem
Hygieneattest M3 sei nicht erkennbar, ob es sich auf die in M1 und M2 genannten
Produkte beziehe. Der Prifbericht M4 vom 5. Dezember 2003 sei nach dem Prio-
ritatstag des Streitpatents ausgestellt worden. Auch die Brandprifung M5 vom
28. Oktober 2003 sei nach dem Prioritatstag des Streitpatents erfolgt. Bei der Auf-
tragsbestatigung M6 sei von Vertraulichkeit auszugehen. Im Ubrigen werde be-
stritten, dass die Teilnahme der Fa. Minbud auf der Messe Plastpol 2003 schon
unter Zurschaustellung des erst spater gepruften WPC-Laminatbodensystems er-
folgt sei. Davon abgesehen liel3en die Unterlagen M1 bis M5, namentlich M2, Ab-
bildung 5, nicht erkennen, ob die Oberflache der dort gezeigten Paneele mit den
Rippen durch spanabhebende Bearbeitung eingebracht oder ob die rutschhem-

mende Profilierung einextrudiert sei.

Die Beklagte ist ferner der Ansicht, dass die Lehre des Streitpatents ausreichend
offenbart und seine Gegenstdnde — zumindest in der Fassung des Hilfsantrags —
durch den von der Klagerin aufgezeigten Stand der Technik weder vorweg genom-

men noch nahe gelegt seien.

Das Streitpatent war bereits durch das im Verfahren 10 Ni 31/11 (EP) ergangene
Senatsurteil vom 24. Oktober 2013 in vollem Umfang fir nichtig erklart worden.
Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. Deshalb hat die Beklagte
die Aussetzung des Nichtigkeitsverfahrens bis zur Berufungsentscheidung im pa-
rallelen Verfahren (Az. X ZR 146/13) beantragt. Die Klagerin hat dem widerspro-
chen und sich auch nicht damit einverstanden erklart, das Verfahren bis zur Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs im parallelen Verfahren ruhen zu lassen. Sie
vertritt die Auffassung, dass das Parallelverfahren nicht vorgreiflich sei und sie ein
erhohtes Interesse an einer unverzogerten rechtskraftigen Entscheidung tber die

Nichtigkeit des Streitpatents habe, um den Schaden zu begrenzen, der dadurch



entstanden sei, dass die Beklagte bereits wegen angeblicher Verletzung dieses
Patents Anspriche gegen sie gerichtlich geltend gemacht habe.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 30. Juli 2014 einen frihen gericht-

lichen Hinweis gemaf3 § 83 Abs. 1 PatG ubersandt.

Im Anschluss an den gerichtlichen Hinweis haben beide Parteien auf die Durch-

fuhrung einer mundlichen Verhandlung verzichtet (§ 82 Abs. 3 Satz 2 PatG).

Wegen der Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die
Schriftsétze der Parteien mit sdmtlichen Anlagen sowie auf den Wortlaut des fru-

hen gerichtlichen Hinweises Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig und auch in der Sache erfolgreich. Das Streitpatent hat we-

der in der erteilten Fassung noch in der Fassung des Hilfsantrags Bestand.

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung (Absatz 1) eine Platte,
insbesondere eine Bodenplatte als Kombi-BarfulR3diele, die sich sowohl innerhalb
als auch aul3erhalb eines Gebaudes verlegen lasst. Bekannt seien aus einem
Holz-Vollprofil oder einem verpressten Holzwerkstoff hergestellte Bodenplatten,
wobei an der Oberseite Profilierungen zur Erhéhung der Rutschfestigkeit vorgese-
hen sein kdnnten. Zur Verriegelung der Platten wirden diese an ihren Langskan-
ten jeweils eine Nut aufweisen. In die Nut werde ein Verbindungselement mit Fe-
dern eingefligt, dass dann an dem Boden festgelegt werde. Der Einsatz von Plat-
ten aus Holz besitze den Nachteil, dass diese relativ schnell altern wirden und
nach mehreren Jahren ausgewechselt werden mussten. Gerade fur Terrassen
oder Balkone mussten Platten aus Holz haufig impragniert werden, um die Le-
bensdauer zu verlangern (Beschreibung Absatz 2).



Ferner gebe es fur den Innenbereich Platten, die mit einer Laminatschicht verse-
hen seien. Diese wirden eine beschichtete Tragerschicht aus verpresstem Leim
und Spanen aufweisen. Bei der Herstellung wirden die Platten abgetrennt und an
ihren Kanten durch Frasen profiliert, um diese beim Verlegen verriegeln zu kén-
nen. Die Herstellung solcher gefraster Profile sei relativ aufwendig. Ferner seien
diese Platten nur schlecht fur den Auf3enbereich einsetzbar, da sie nicht witte-

rungsbestandig seien (Beschreibung Absatz 3).

Schlief3lich wird auf die US 2002/059766 A (= D5) hingewiesen, die einen Boden-

belag aus extrudierten Platten zeigt.
Ausgehend hiervon formuliert das Streitpatent die Aufgabe, eine Platte, insbeson-
dere eine Bodenplatte, zu schaffen, die einfach zu verlegen ist, eine hohe Witte-

rungsbestandigkeit sowie eine hohe Rutschfestigkeit besitzt.

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent ein Erzeugnis mit folgenden

Merkmalen vor:

Patentanspruch 1:

1. Platte, insbesondere Bodenplatte
1.1 Die Platte besteht aus einem im Extrusionsverfahren hergestellten
Korper.

1.1.1 Der Korper besteht aus einer Mischung aus Naturstoffen, wie
Holzfasern, Holzspanen, Stroh, Heu, Reisschalen oder der-
gleichen, und Kunststoff.

1.2 Die Platte weist an gegenuberliegenden Langsseiten ein integral
ausgebildetes Verriegelungssystem aus Nut und/oder Feder auf.

1.3 Die Platte ist verlegefertig ausgebildet.

1.4  An der Oberseite der Platte ist eine begehbare Oberflache ausgebil-
det.

1.5 An der Unterseite der Platte ist ebenfalls eine begehbare Oberflache
ausgebildet.

1.6 Die Platte kann wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben
verlegt werden.

- Oberbegriff -



1.7  An der Oberseite der Platte ist eine rutschhemmende Profilierung
einextrudiert.
1.8  An der Unterseite ist eine rutschhemmende Profilierung einextrudiert.
1.8.1 Die rutschhemmende Profilierung an der Unterseite ist anders
gestaltet als die rutschhemmende Profilierung an der Ober-
seite.
- Kennzeichen -

2. Das Streitpatent stellt somit eine Platte unter Schutz, die im Extrudierverfahren
hergestellt wird und aus einer Mischung aus Naturstoffen und Kunststoff — aus so-
genannten Wood-Plastic-Composites (WPC) — besteht. Bei dem auf diesem Ge-
biet tatigen Durchschnittsfachmann handelt es sich um einen Dipl.-Ingenieur (FH)
der Fachrichtung Maschinenbau mit Spezialkenntnissen in der Entwicklung, Kon-
struktion und Fertigung von mittels Extrusionsverfahren hergestellten Bauele-
menten. Dieser wird die Merkmale des Anspruchs 1 wie folgt interpretieren:

a) Der Begriff ,Platte” ist nicht auf Erzeugnisse beschrankt, die in beiden flachi-
gen Erstreckungen annahernd gleich gro3 ausgebildet sind. Der Fachmann ent-
nimmt vielmehr der Patentschrift, dass auch solche Platten geschutzt werden sol-
len, die eine wesentlich groBere Lange als Breite aufweisen (Streitpatentschrift
Seite 3 Zeilen 17 f.), d. h. die bohlenférmig sind.

b) Die Merkmale 1.4 bis 1.6, wonach die Platte sowohl an ihrer Ober- wie Unter-
seite mit begehbaren Oberflachen ausgestattet ist, wobei die Platte wahlweise mit
der Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann, ist in Zusammenhang
mit den vorangehenden Merkmalen 1.2 und 1.3 zu lesen. Daraus ergibt sich, dass
die wahlweise Verlegung mit Hilfe des integral ausgebildeten, aus Nut und/oder
Feder bestehenden Verriegelungssystems mdglich sein muss. Es muss sich um
ein Erzeugnis handeln, das von vornherein zum Zwecke einer solchen wahlweisen
Verlegung fertig ausgebildet ist, d. h. das Merkmal ist nicht erfillt, wenn die wahl-
weise Verlegung erst durch zusatzliche, von dem Verriegelungssystem nicht um-

fasste Malinahmen ermaglicht wird.

c) Mit dem Begriff ,Profilierung“i. S. d. Merkmale 1.7 und 1.8 ist die Oberflachen-

gestaltung an der Ober- bzw. Unterseite der Platte angesprochen, und nicht das



-10 -

gesamte Querschnittsprofil des extrudierten Erzeugnisses. Der Fachmann ent-
nimmt dies der Patentbeschreibung, wonach an der Oberseite eine Profilierung
einextrudiert (Seite 2, Zeile 29) und an der Unterseite ebenfalls eine begehbare
Oberflache mit anders gestalteter Profilierung ausgebildet ist (Seite 2, Zei-
len 35 f.). Der Begriff ,Profilierung® i. S. d. Streitpatents zielt somit darauf ab, dass
die jeweiligen Oberflachen nicht vollig eben sind, sondern Erhebungen und Ver-
tiefungen, z. B. in Gestalt mehrerer zueinander beabstandet angeordneter Rillen,

aufweisen.

Der Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (Art. 1l 86 Abs. 1 Nr. 1 Int-
PatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU) liegt im Hinblick auf den Patentan-
spruch 1 in seiner erteilten Fassung vor. Der Gegenstand dieses Anspruchs ist

zwar neu, er beruht aber nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

1. Kein von der Klagerin als neuheitsschadlich genannter Stand der Technik ver-
wirklicht samtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1.

a) Die Bodenplatte nach der US-Patentanmeldung 2003/0154662 Al (D3) zeigt
keine an der Unterseite ausgebildete begehbare Oberflache (Merkmal 1.5) und sie
ist nicht dafur vorgesehen, wahlweise mit der Ober- oder Unterseite nach oben
verlegt zu werden (Merkmal 1.6). Ferner ist die Platte der D3 an der Oberseite vol-
lig eben ausgestaltet, d. h. es fehlt eine einextrudierte Profilierung i. S. d. Merk-
mals 1.7. Schon weil die Unterseite dieser Platte nicht zum Begehen vorgesehen
ist, sind auch die Merkmale 1.8 und 1.8.1 bei ihr nicht verwirklicht.

Die weiteren im Verfahren genannten Druckschriften liegen weiter ab vom Streit-
patent und wurden von den Parteien auch nicht unter dem Gesichtspunkt der
Neuheitschadlichkeit diskutiert.
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b) Das nach Behauptung der Klagerin auf der Fachmesse PLASTPOL 2003 im
Mai 2003 angeblich vorbenutzte WPC-Laminatbodensystem weist zwar ausweis-
lich der Dokumente M2 und M5 alle in Patentanspruch 1 enthaltenen Merkmale
auf. Dem Einwand der Beklagten, es sei nicht zu erkennen, ob die Oberflache der
dort gezeigten Paneele mit den Rippen durch spanabhebende Bearbeitung einge-
bracht oder ob die rutschhemmende Profilierung einextrudiert wurde, kann nicht
gefolgt werden. FUr den Fachmann ist es namlich selbstverstandlich, dass bei Pa-
neelen, die im Wege der Extrusion hergestellt werden, auch die Profilierung

einextrudiert ist.

Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung ist durch die von der Klagerin
hierzu vorgelegten Dokumente jedoch nicht nachgewiesen worden. Es ist dadurch
nicht ausreichend belegt, was vor dem Prioritdtstag des Streitpatents offenkundig
geworden ist. Denn nur die technische Zulassung M2 und das eine Brandprufung
betreffende Dokument M5 zeigen in ihren Zeichnungen entsprechende Platten.
Diese Dokumente haben allerdings Datumsangaben, die nach dem Prioritatstag

des Streitpatents liegen.

Von der angebotenen Zeugenvernehmung hat der Senat keinen Gebrauch ge-
macht, weil es im Ergebnis auf den Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung

nicht ankommt.

2. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 beruht jedoch nicht auf erfinderi-

scher Tatigkeit.

a) Ausgangspunkt fir Uberlegungen des Fachmanns ist die Druckschrift D3, die
den nachstkommenden Stand der Technik darstellt. Diese Druckschrift zeigt eine
verlegefertig ausgebildete Bodenplatte aus extrudiertem WPC-Material mit einem
integral an gegenuberliegenden Seiten ausgebildeten Verriegelungssystem aus
Nut und Feder sowie einer an der Oberseite der Platte ausgebildeten begehbaren
Oberflache (Merkmale 1.1 bis 1.4).
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Vom Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents unterscheidet sich die aus
D3 bekannte Bodenplatte jedoch dadurch, dass die Unterseite der Platte nicht als
begehbare Oberflache vorgesehen ist und die Platte auch nicht wahlweise mit der
Ober- oder Unterseite nach oben verlegt werden kann (Merkmale 1.5 und 1.6).
Ferner ist bei D3 an der Plattenoberseite keine rutschhemmende Profilierung
einextrudiert (Merkmal 1.7). Ebenso sind dieser Druckschrift die Merkmale 1.8
und 1.8.1 (anders gestaltete rutschhemmende Profilierung an der Unterseite) nicht

ZU entnehmen.

b) Der Fachmann, der sich im Prioritatszeitpunkt die Aufgabe gestellt hat, die aus
D3 bekannte Platte insbesondere im Hinblick auf deren Rutschfestigkeit zu ver-
bessern, und der dabei auch Kostengesichtspunkte und die Wettbewerbsfahigkeit
des Produkts im Auge gehabt hat, wird sich vor allem an Bodenbeldgen aus Holz
(z. B. Bangkirai oder Douglasie) orientiert haben. Holzdielen, die ebenfalls tGber-
wiegend als Terrassen-, Steg- und Balkonbelag Verwendung finden, waren auf
dem Markt bereits gut eingefiihrt und haben — nicht zuletzt mit ihren Oberflachen-
profilen — das aulRere Erscheinungsbild derartiger Belage vorgegeben, weshalb es
fur die Hersteller der damals noch relativ neuen WPC-Platten nahe gelegen hat,

dieses Erscheinungsbild nachzuahmen.

So war dem Fachmann aus der Druckschrift DE 298 23 195 U1 (S2) eine Diele
bekannt, die mit einer rutschhemmenden Profilierung auf der Oberseite und mit
einer davon abweichenden, ebenfalls rutschhemmenden Profilierung auf der Un-
terseite versehen ist (siehe Figur 4 und Beschreibung Seite 4, Absatze 4 und 5).
Auf Grund der symmetrisch ausgebildeten Nuten an den Langsseiten der Bretter
erkennt der Fachmann, dass diese wahlweise auch mit der Unterseite nach oben
verlegt werden kénnen. Dies ermdglicht es, dem Bodenbelag ein unterschiedli-
ches Erscheinungsbild zu geben, ohne dass dafiir verschiedene Produkte herge-
stellt, gelagert und geliefert werden missen, d. h. durch diese WahIiméglichkeit bei
der Verlegung lassen sich die Kosten des Anbieters — wie der Fachmann un-

schwer erkennt — deutlich verringern.
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Der Fachmann hat somit aus der Schrift S2 die Anregung erhalten, das Erschei-
nungsbild der dort gezeigten Holzdielen auf die ihm aus D3 bekannten extrudier-
ten Platten zu Ubertragen, wodurch er die dort fehlenden erfindungsgemafen
Merkmale zu verwirklichen im Stande war, ohne dabei selbst erfinderisch tatig

werden zu missen.

Von einer Nachahmung der aus S2 bekannten Holzdielen war der Fachmann auch
nicht durch die vollig unterschiedliche Herstellungstechnik bei Holz- und Extruder-
produkten abgehalten. Die unterschiedlichen Profilierungen werden bei Vollholz-
platten z. B. durch Frasen, Schleifen oder Hobeln gestaltet, was bei Extruderer-
zeugnissen nur mit relativ groBem Aufwand mdglich ware. Es ist aber fir den hier
einschlagigen Fachmann auch moéglich, das Werkzeug am Extruder so zu konzi-
pieren, dass beim Extrudieren eine Platte mit unterschiedlich profilierter Ober- und

Unterseite entsteht.

c) Die weiteren von der Klagerin genannten Druckschriften zeigen nicht mehr als
die Schrift D3 bzw. geben dem Fachmann keine Anregungen, die ihn zum Gegen-
stand des Anspruchs 1 des Streitpatents in seiner erteilten Fassung hatten fuhren

kdnnen.

Die Schrift D5 bezieht sich auf die Herstellung eines Bodens mit Hilfe eines Be-
lagsbausatzes mit Halteklammern (vgl. dortige Beschreibung Absatz 1). Die Be-
lagsbohlen sind so geformt, dass zwei benachbarte Bohlen mit Halteklammern auf
der Unterkonstruktion befestigbar sind. Vorrangig geht es bei D5 um die Weiterbil-

dung der Halteklammern.

Die Entgegenhaltung D6 zeigt extrudierte Bohlen mit Profilierung auf der Ober-
seite der Belagsbohlen. Es geht dort in erster Linie um die Randausbildung der
Bohlen, um diese in eine Art Nut- und Federverbindung miteinander zu verbinden.
Bezuglich der Merkmale 1.1.1, 1.5, 1.6, 1.8 und 1.8.1 sind der D6 keine Angaben
zu entnehmen; ebenso fehlen Hinweise auf WPC.
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Die Schrift D8 zeigt extrudierte Ful3bodenbelags-Profile. Zwar wird auch in D8
nicht ausdrucklich auf WPC verwiesen, aber auf Seite 4 der D8 wird eine profilierte
Oberflache zumindest auf der Oberseite erwahnt, wobei diese naheliegend mit der
Extrusion der Profile geformt werden kann. Hinweise zur Profilierung von Ober-
und Unterseite und deren unterschiedliche Gestaltung ergeben sich aus der D8

jedoch nicht.

S1 betrifft Dach- und Montageplatten aus Holz oder holzahnlichen Gemischen. In
Figur 5 sind Musterungen (Profilierungen) an Ober- und Unterseite eingefrast, die
dort zur Gestaltung der Oberflache und nicht zur Rutschhemmung vorgesehen
sind. Diese Dach- und Montageplatten sind offenbar weder flr einen Bodenbelag

vorgesehen, noch sind Profilierungen einextrudiert.

S3 zeigt ein als Profilelement bezeichnetes Bodenbelagselement aus einem Ver-
bundstoff, bestehend aus einer Mischung von Polyolefinen, Holzspdnen und
eventuell zur Versteifung des Elements geeigneten Materialien. Angaben zur Pro-

filierung von Ober- und Unterseite sind der S3 nicht zu entnehmen.

Die eine Zwischendecke betreffende Schrift S4 liegt fir den Fachmann noch wei-

ter ab als die zuvor genannten.

d) Die Beklagte begriindet die erforderliche Erfindungshdhe des patentgemalien
Gegenstands vor allem mit besonderen Schwierigkeiten bei der Herstellung von
derartigen Extrusionsprodukten. Zu beriicksichtigen seien u. a. die hohen Tempe-
raturen in dem Extrusionswerkzeug und der nach dem Austritt des Materials aus
dem Werkzeug stattfindende Abkihlungsprozess. Wegen der damit zusammen-
hangenden Materialschrumpfung sei es nicht mdglich, die extrudierte Platte am
Werkzeugende mit exakt dem Querschnitt austreten zu lassen, der dem spateren
Produkt entspreche. Die hierfir im Werkzeug vorzusehende Extrusionsquer-
schnittsgeometrie misse daher in mihevollen Versuchen nach und nach ermittelt
werden, um ein im abgekihlten Zustand gerades Extrusionsprofil herzustellen und

Ausschuss nach Mdglichkeit zu verhindern.
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Besonders schwierig sei die Herstellung von Extrusionsprodukten, bei denen die
Massen nicht symmetrisch verteilt seien, etwa auf Grund von unterschiedlichen
Profilierungen auf der Ober- und der Unterseite. Diese ungleiche Verteilung fihre
zu Spannungen und daher zu Verwindungen oder Verbiegungen, weshalb der
Fachmann nicht geneigt sein werde, Platten mit asymmetrischen Querschnitten
herzustellen. Bis zum heutigen Tag gebe es nur wenige Hersteller von WPC-Pro-
dukten, die in der Lage seien, solche Produkte mit hoher MalRgenauigkeit herzu-
stellen. Dass die Entwicklung des patentgemafl3en Erzeugnisses auf erfinderischer
Tatigkeit beruhe, zeige sich auch darin, dass die beklagte Patentinhaberin ihre
Produkte mit gro3em wirtschaftlichen Erfolg vermarkte und zudem schon zahlrei-

che Lizenzen vergeben habe.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden.

Die fachmannischen Leistungen, die nach Meinung der Beklagten den Patent-
schutz begriinden, betreffen ausschliel3lich das Herstellungsverfahren und liegen
somit aul3erhalb der durch den Erzeugnisanspruch definierten Lehre. Fraglich ist
daher bereits, ob bzw. inwieweit sie zur Begriindung einer erfinderischen Tatigkeit
Uberhaupt herangezogen werden konnen (vgl. hierzu Busse/Keukenschrijver,
PatG, 7. Aufl., 8 4 Rdnr. 55 m. w. N.). Letzteres ist allenfalls dann der Fall, wenn
die Produktion des anspruchsgemaflen Erzeugnisses nach den in der Fachwelt
am Prioritatstag vorhandenen Vorstellungen nicht méglich war und die erfinderi-
sche Leistung gerade in der Uberwindung dieser Vorstellungen bzw. der ihnen zu-
grunde liegenden Schwierigkeiten besteht. Von einem solchen Fall kann vorlie-

gend aber nicht ausgegangen werden.

WPC-Bodenplatten waren dem Fachmann — wie oben ausgefihrt — aus dem
Stand der Technik bekannt, d. h. von einer in der Fachwelt vorhandenen, erst
durch die hier in Rede stehende Erfindung Uberwundenen grundsatzlichen Fehl-
vorstellung bzgl. der Fertigung solcher Platten kann nicht die Rede sein. Es kann
auch nicht angenommen werden, dass die streitpatentgemald geforderte beidsei-
tige Profilierung der Platten mit unterschiedlichen Profilen an Ober- und Unterseite
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unter Einsatz der dem Fachmann bekannten Extrudertechnik mit der erforderli-
chen Mal3haltigkeit und Formgenauigkeit nicht zu bewerkstellen war. Auch wenn
die Herstellung speziell solcher Platten den Fachmann vor besondere Herausfor-
derungen gestellt haben sollte, so lag es fur ihn doch nahe, diese Schwierigkeiten
auf der Grundlage seiner Fachkenntnisse und Erfahrungen mit Hilfe von Versu-
chen in den Griff zu bekommen (vgl. BGH GRUR 2010, 322, 329 f. — Sektionaltor;
Busse/Keukenschrijver, a. a. O., 8 4 Rdnr. 118; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl.,
§ 4 Rdnr. 145).

Dafur spricht auch, dass sich weder in der Streitpatentschrift noch in der zugrunde
liegenden Anmeldung irgendwelche Hinweise auf Schwierigkeiten des Herstel-
lungsverfahrens bzw. auf MaRnahmen, die zur Bewaéltigung dieser Schwierigkeiten
zu ergreifen waren, finden lassen (BGH, a. a. O., Rdnr. 49). Es wére aber mit dem
Grundgedanken des Patentschutzes (auch unter dem Blickwinkel der Ausfuhrbar-
keit der beanspruchten Lehre) unvereinbar, wenn dieser lediglich im Hinblick auf

nicht offenbarte Ma3hahmen gewahrt wirde.

Was die von der Beklagten angesprochenen besonderen Schwierigkeiten bei
asymmetrischer Verteilung der extrudierten Masse angeht, so ist im Ubrigen da-
rauf hinzuweisen, dass Patentanspruch 1 nicht auf Platten mit derart asymmet-
risch verteilten Massen, wie z. B. in Figur 3 der Streitpatentschrift gezeigt, be-
schrénkt ist. Auch bei unterschiedlichen Profilen an der Ober- und Unterseite einer
Platte kann die Masse ober- und unterhalb einer gedachten, auf mittlerer Héhe der

Platte verlaufenden Querachse durchaus gleichmalig verteilt sein.

Der Hinweis auf den mit den patentgemaf3en Erzeugnissen erzielten wirtschaftli-
chen Erfolg bzw. auf die Lizenzvergaben &ndert nichts an dieser Beurteilung. Auch
wenn dieser Erfolg mit der Bewdltigung besonderer Schwierigkeiten bei der Her-
stellung solcher Erzeugnisse zusammenhangen sollte, kann allein daraus nicht die

Patentfahigkeit des Erzeugnisses hergeleitet werden.
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Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der durch Anspruch 1 geschitzte Ge-
genstand dem Fachmann am Prioritatstag durch eine Zusammenschau der
Druckschriften D3 und S2 nahegelegt war, weshalb dieser Gegenstand nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruht. Der Patentanspruch 1 kann somit in seiner erteilten
Fassung keinen Bestand haben, wobei es fir dieses Ergebnis auf den Nachweis
der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung gemald Anlagenkonvolut M1 bis M6

nicht ankommit.

Auch unter Zugrundlegung der Anspruchsfassung gemafR} dem Hilfsantrag der Be-

klagten ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht bestandsfahig.

Nach dem Hilfsantrag soll dem Hauptanspruch das Merkmal aus Unteranspruch 2,

wonach die Oberflache geburstet ist, hinzugefligt werden.

Bretter mit einer aufgerauten Oberflache sind im Stand der Technik durchaus be-
kannt (siehe etwa D3, Absatz 33: ,The deck plank can also be manufactured with
a roughened ... surface®). Birsten ist ebenso, wie z. B. Schleifen oder Atzen durch
chemische Behandlung, eine gelaufige Mal3hahme zum Aufrauen glatter Oberfla-
chen, etwa um diese weniger rutschig zu machen (vgl. Streitpatentschrift Seite 2,
Zeile 33) oder um darauf einen Farb- oder Lackauftrag mit verbesserter Haftung
anbringen zu konnen. Aus diesem Grund kann dieses zuséatzliche Merkmal die

erforderliche Erfindungshdhe nicht begrtinden.

Die Beklagte hat demgegeniiber vorgetragen, dass der Fachmann am Prioritats-
tag und auch noch spater (vgl. Interview Anlage A5) vom Blrsten extrudierter Bo-
denplatten Abstand genommen hétte, weil dadurch deren Oberflachen beschadigt
wirden und daher zu erwarten gewesen sei, dass die meist im Aul3enbereich
verlegten Platten ihre Witterungsbestandigkeit verlieren wirden. Es habe sich erst
bei Versuchen der Patentinhaberin gezeigt, dass durch die Einstellung geeigneter
Parameter beim Extrusionsvorgang das Material eine weitgehend geschlossene
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Matrix bilde, die auch beim Einbringen einer Oberflachenstruktur durch Bursten
eine hohe Dichtigkeit besitze. Somit habe die Patentinhaberin ein in der Fachwelt
vorhandenes Vorurteil Gberwunden, was die Patentfahigkeit des Erzeugnisses zu

begriinden vermdge.

Dieses wiederum auf den — in der Streitpatentschrift nicht offenbarten — Herstel-
lungsprozess bezogene Argument kann jedoch aus den bereits zum Hauptantrag
genannten Grunden die Patentfahigkeit des Erzeugnisgegenstands gemal An-
spruch 1 in der mit Hilfsantrag beanspruchten Fassung nicht begriinden. Zudem
ist dieser Gegenstand nicht auf Platten beschrénkt, bei denen das Material eine
bestimmte Matrix bzw. Dichtigkeit aufweist. Vielmehr umfasst der beanspruchte
Gegenstand auch solche Ausfuihrungen, bei denen zu Gunsten einer erhdhten
Rauigkeit (und damit Rutschfestigkeit) die Verminderung der Witterungsbestan-
digkeit bewusst in Kauf genommen wird. Das Eingehen eines solchen Kompro-
misses liegt aber im Belieben des Fachmanns und ist nicht als erfinderisch zu be-

werten.

V.

Da Patentanspruch 1 weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung gemaf
Hilfsantrag Bestand hat und die erteilten Unteranspriiche nicht gesondert vertei-

digt worden sind, war der Klage insgesamt statt zu geben.

Davon abgesehen gehen die in den geltenden Unteranspriichen angegebenen
Ausgestaltungen nicht Uber einfache konstruktive bzw. dem Fachmann gelaufige

MalRnahmen hinaus.

1. Dem Antrag der Beklagten, das vorliegende Verfahren bis zur Entscheidung im

parallelen Nichtigkeitsberufungsverfahren auszusetzen, konnte der Senat mangels
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Vorgreiflichkeit dieser Entscheidung fiir den Ausgang des vorliegenden Rechts-
streits nicht entsprechen.

Nach der im Patentnichtigkeitsverfahren gemafl § 99 Abs. 1 PatG entsprechend
anwendbaren Vorschrift des 8§ 148 ZPO kann das Gericht die Aussetzung des
Verfahrens anordnen, wenn die Entscheidung des Rechtsstreits ganz oder zum
Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhaltnisses abhangt, das
den Gegenstand eines anderen anhangigen Rechtsstreits bildet oder von einer
Verwaltungsbehorde festzustellen ist. Die Aussetzung der Verhandlung setzt da-
mit Vorgreiflichkeit der in dem anderen Rechtsstreit oder dem Verwaltungsverfah-
ren zu treffenden Entscheidung im Sinne einer (zumindest teilweise) prajudiziellen
Bedeutung voraus (BGH GRUR 2005, 615; NJW 2003, 3057; Zoller/Greger, ZPO,
30. Aufl., 8 148 Rdnr. 5). Diese Voraussetzung ist im Streitfall nicht erfullt.

Der Umstand, dass das Urteil des Bundesgerichtshofs im Parallelverfahren
10 Ni 31/11 (EP) mdglicherweise das vorliegende Verfahren in der Hauptsache
erledigen wird, bedeutet keine rechtliche Abhangigkeit im Sinne des § 148 ZPO
(vgl. Schulte/Voit, a.a. O., 881 Rdnr.163 m.w. N.; a. A. BPatGE 41, 134 =
Mitt. 1999, 313 mit krit. Anm. Hamm; BPatG, Beschl. v. 30. Januar 2003 —
3 Ni 9/02 (EU); Cepl/Voss, Prozesskommentar zum Gewerblichen Rechtsschutz,
1. Aufl., 8 148 ZPO Rdnr. 169). § 148 ZPO stellt nicht auf sachliche Zusammen-
hange zwischen verschiedenen Verfahren, sondern ausschliel3lich auf die Abhén-
gigkeit vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhaltnisses ab. Allein die
tatsachlichen Mdoglichkeiten eines Einflusses gentigen dieser gesetzlichen Vo-
raussetzung ebensowenig wie Gesichtspunkte der Zweckmaligkeit oder Pro-
zessOkonomie (a. A. Cepl/Voss, a. a. O., Rdnr. 170 m. w. N.). Sie waren im Ubri-
gen auch konturenlose Kriterien, die das aus dem Justizgewéhrleistungsanspruch
folgende grundsatzliche Recht der Prozessparteien auf Entscheidung ihres
Rechtsstreits in seinem Kern beeintrachtigen wirden (vgl. BGH GRUR 2005, 616).

2. Auch die Anordnung gemanR 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 251 ZPO, das Verfah-
ren bis zum Abschluss der Berufungsinstanz im parallelen Nichtigkeitsverfahren
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ruhen zu lassen, kam nicht in Betracht, da diese Vorschrift nur bei beiderseitigem
Einverstandnis der Parteien anwendbar ist und sich die Klagerin im vorliegenden

Fall dagegen ausgesprochen hatte.

3. Von der Durchfihrung einer mundlichen Verhandlung hat der Senat mit
Zustimmung der Parteien gemald § 82 Abs. 3 Satz 2 PatG abgesehen. § 128
Abs. 2 Satz 2 und 3 ZPO — wonach das Gericht vor einer Entscheidung im schrift-
lichen Verfahren alsbald den Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsatze eingereicht wer-
den konnen, und den Termin zur Verkiindung der Entscheidung zu bestimmen hat
und dabei eine Frist von drei Monaten nicht Giberschreiten darf — kam hierbei nicht
zur Anwendung. Da die Mdglichkeit einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren
mit Zustimmung der Parteien in 8§ 82 Abs. 3 Satz 2 PatG eigenstandig geregelt ist,
erscheint es zweifelhaft, ob es zusatzlich Uber die Verweisungsnorm des 8§ 99
Abs.1 PatG eines Ruckgriffs auf 8128 Abs.2 ZPO bedarf (ebenso
Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl., Rdnr. 481, bzgl. der zu § 82
Abs. 3 Satz 2 PatG parallelen, das Nichtigkeitsberufungsverfahren betreffenden
Vorschrift des § 118 Abs. 3 Nr. 1 PatG). Die in 8 82 Abs. 3 Satz 2 PatG getroffene
Regelung erscheint zudem abschlieBend, was auch dafir spricht, dass in ihrem
Anwendungsbereich die Durchfihrung des schriftlichen Verfahrens lediglich von
der Zustimmung der Parteien abhangen soll, und dass nicht zuséatzlich die in § 128

Abs. 2 ZPO genannten Erfordernisse hinzutreten sollen.

Zudem sieht § 99 Abs. 1 PatG die Heranziehung der ZPO-Vorschriften nur dann
vor, wenn die Besonderheiten des Verfahrens vor dem Patentgericht dies nicht
ausschlief3en. Insoweit darf im Hinblick auf die in 8§ 128 Abs. 2 Satz 2 ZPO vorge-
schriebene Fristsetzung nicht Gbersehen werden, dass den Parteien im Patent-
nichtigkeitsverfahren mit Erteilung des friihen gerichtlichen Hinweises gemalf? 8§ 83
Abs. 1 PatG ublicherweise eine Frist zur abschlieRenden Stellungnahme gesetzt
wird (8 83 Abs. 2 PatG). Eine nochmalige Fristsetzung vor der Entscheidung er-
scheint daher nicht geboten. Aus diesem Grund ist § 128 Abs. 2 Satz 2 und 3 ZPO
im Nichtigkeitsverfahren jedenfalls dann nicht entsprechend anzuwenden, wenn

das Gericht — wie im vorliegenden Fall — einen frihen gerichtlichen Hinweis erlas-
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sen und dabei den Parteien gemaf 8§ 83 Abs. 2 PatG bereits eine Frist gesetzt
hat.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99
Abs. 1 PatGi. V. m. 8§ 709 ZPO.

VII.

Der fir das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren gemali 8 2 Abs. 2 Satz 4 Pat-
KostG i. V. m. 88 63, 51 Abs. 1 GKG festzusetzende Streitwert war aufgrund der

unwidersprochen gebliebenen Angabe der Klagerin auf 250.000,-- € festzusetzen.

VIII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und in-
nerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert

werden.
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Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch Klest Kortge Dr. GroBmann Richter
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