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betreffend das Patent DD 244 545

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 25. April 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Wagner,
Dipl.-Chem. Dr. Jordan und der Richterinnen Sredl und Dipl.-Chem.
Dr. Proksch-Ledig

fur Recht erkannt:

Das Patent DD 244 545 wird fur nichtig erklart.

Die Beklagten tragen die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 20.000,-- DM vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des am 20. Dezember 1985 angemel-
deten DD-Wirtschaftspatents 244 545 (Streitpatent), das ein Verfahren zur Her-
stellung von Betonmassen aus Abprodukten betrifft und nach beschréankter Auf-

rechterhaltung gemaf 8 12 Abs 3 ErstrG 4 Patentanspriche umfasst.



Patentanspruch 1 hat danach folgende Fassung:

"1.

Verfahren zur Herstellung von Betonmassen aus Abprodukten,

gekennzeichnet dadurch, dass Industrieschlammen mit einem Wasser-

Feststoff-Verhaltnis > 1,3 ein stark wasserbindender, die Erhartung be-

einflussender Stoff in Mengen von 20 bis 60 Ma.-%, bezogen auf das

entscheidende Gemisch, zugegeben wird."

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

bezogenen Patentanspriiche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfa-

hig, weil er gegeniber dem Stand der Technik nicht mehr neu sei, und beruft sich

im wesentlichen auf folgende Veré6ffentlichungen:

K1
tel,
K2
K3

K4

K5
K6
K7
K8
K9

Neue Bauwelt 1948, Heft 24, S. 378, 379: Braunkohlenaschen als Bindemit-

DE 29 25 882 C2,

Putting Industrial Sludges in Place — Environmental Science & Technology,
Vol 6, Nr 10, S 847, 848, Oktober 1972,

The Stabilization Game — Environmental Science & Technology, Vol 9,
Nr 7, S 622, 623, Juli 1975,

DE 23 57 407 A1,

EP 0 050 371 A1,

US 4 226 630,

US 4 028 130,

EP 0135 147 B1.

Die Klagerin beantragt,

das Patent DD 244 545 fir nichtig zu erklaren.



Der Beklagte Il hat mit Schriftsatz vom 15. Oktober 1999 erklart, dass er das
Streitpatent nur noch auf der Grundlage der eingereichten neuen Patentanspru-
che 1 bis 4 verteidige. Patentanspruch 1 soll danach folgenden Wortlaut haben:

"1l.  Verfahren zur Herstellung von Betonmassen aus Abprodukten, dadurch
gekennzeichnet, dass Industrieschlammen mit einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis
> 1,3 Braunkohlenflugasche in Mengen von 20 bis 60 Ma.-%, bezogen auf das
entstehende Gemisch, derart zugegeben wird, dass eine vollstdndige Hydratation
des in der Braunkohlenflugasche enthaltenen aktiven Anteils erreicht wird."

Wegen des Wortlauts der sich hieran anschlieBenden Patentanspriiche 2 bis 4
wird auf die Anlage zum Schriftsatz des Beklagten 2 vom 15. Oktober 1999 Bezug

genommen,.

Der Beklagte Il beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent

im verteidigten Umfang richtet.

Zur mundlichen Verhandlung ist der Beklagte Il nicht erschienen.

Die Beklagte | erklart sich mit den in den neuen Patentanspriichen vorgenomme-
nen Anderungen nicht einverstanden, weil die in den neuen Patentanspruch 1
aufgenommene Formulierung "derart zugegeben wird" eine unzuléassige Erweite-
rung beinhalte und die Ausfihrbarkeit in Frage stelle und weiterhin das Hydratisie-
ren von aktiven Aschebestandteilen und die Behandlung von salzhaltigen, sauren
Wassern mit aktiver Braunkohlenflugasche vorbekannt sei. Im wesentlichen stitzt

sie sich hierbei auf

BK1A Erste Anwenderinformation Flugaschebindereinsatz im Stral3en-und
Ingenieurtiefbau, Mai 1985, VE Tiefbaukombinat Cottbus, ORC
REB-Institut fiur Kraftwerke,



BK1B Fachbereichstandard TGL 190-72/08 August 1985,
BK1C DD 244 472,

BK1D DD 232,

BK1E DD 1893.

Die Beklagte | beantragt,

die Klage abzuweisen.

Nach Auffassung der Klagerin enthalten die verteidigten Patentanspriiche des Be-
klagten Il eine unzulassige Anderung. Der Gegenstand des neuen Patentan-

spruchs 1 sei ebenfalls nicht patentfahig.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit fuhrt zur
Nichtigerklarung des Streitpatents wegen fehlender Neuheit (88 22 Abs 1, 21
Abs 1 Nr 1 PatG iVm 88 4 Abs 1, 5 Satz 1 ErstrG iVm 8 5 Abs 2 PatG DDR 1983).
Rechtsgrundlage fur die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen des Streitpatents
sind nach § 4 ErstrG iVm Kap Ill Sachgeb E Abschn Il 8§ 3, 13 EinVertr in mate-
riellrechtlicher Hinsicht die fir das Streitpatent zum Zeitpunkt der Anmeldung
malfigeblichen Regelungen des Patentgesetzes der DDR. Danach findet auf das
am 20. Dezember 1985 angemeldete Streitpatent das DDR-Patentgesetz von
1983 Anwendung (vgl amtl Begr zum ErstrG BIPMZ 1992, 213, 228 zu § 12
ErstrG). Die Frage der Patentfahigkeit ist dort in 8 5 geregelt. Mit Ausnahme des
Kriteriums des technischen Fortschritts, das im vorliegenden Fall keine Rolle
spielt, ergibt sich aus der Anwendbarkeit des PatG DDR 1983 keine Abweichung
zu der im Nichtigkeitsverfahren herrschenden Praxis der Uberpriifung der Patent-

fahigkeit.



1) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Betonmassen aus
Abprodukten. Nach den Ausfihrungen in der Streitpatentschrift sind aus dem
Stand der Technik ein Verfahren zur Verwendung von Filterasche als Bindemittel
(DD-PS 104 600), die Herstellung von Aschegranulat und Verwendung als Zu-
schlagstoff bzw Bindemittel (DD-PS 35 222, DD-PS 223 699) sowie ein Verfahren
zum Abfullen und Abdichten von Oberflachenlagerplatzen mit Abfallen aus Kraft-
werken (DD-PS 201 816) bekannt. Nachteile dieser Verfahren werden darin gese-
hen, dass zum einen in den meisten Fallen Treib- und Verfallserscheinungen der
unter Verwendung von aufgemahlener Asche hergestellten Baustoffe nicht besei-
tigt werden kénnen und in vielen Fallen nicht die vollstandige Hydratation des in
den Aschen enthaltenen aktiven Anteils erreicht werden kann. Als weiterer Nach-
teil der bekannten Verfahren wird der nicht unbetrachtliche apparative Aufwand
genannt. Generell steht bei diesen Verfahren die Substitution von Zuschlagstoffen
und nicht die Erreichung neuer Qualitditsmerkmale und die ErschlieBung neuer
Einsatzgebiete im Vordergrund. Schlieflich ist ein Verfahren zum Entwassern von
Bindemittel-Wasser-Gemengen bekannt (DD-PS 227 694), das auf die Ermittlung
des gunstigsten Zeitpunktes zum Entwéassern gerichtet ist, wodurch das "Bluten”
des Betons durch Abflul3 Gberschissigen Bindemittels verhindert werden soll.

2) Dem Streitpatent liegt somit das Problem zugrunde, ein Verfahren zur Herstel-
lung von Betonmassen aus Abprodukten zu entwickeln, bei dem die Wirkungen
von zementschadlichen Bestandteilen der Abprodukte durch den Einsatz eines

resistenten Bindemittels verhindert wird.

3) Patentanspruch 1 in der nach 8 12 Abs 3 ErstrG beschrankt aufrecht erhaltenen

Fassung beschreibt demgeman

ein Verfahren zur Herstellung von Betonmassen aus Abprodukten,

1. wobei Industrieschlammen mit einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis > 1,3



2. ein stark wasserbindender, die Erhartung beeinflussender Stoff

3. in Mengen von 20 bis 60 Ma.-%, bezogen auf das entscheidende Gemisch,

(gemeint ist ersichtlich das entstehende Gemisch) zugegeben wird.

Ein Verfahren mit den vorstehend mit 1. bis 3. bezeichneten MalRBhahmen ist ge-

gentber der Lehre der amerikanischen Patentschrift 4 226 630 nicht mehr neu.

Nach dieser Entgegenhaltung werden wassrige Industrieschlamme mit Flugasche
zu einem Brei vermischt, der zu einem festen auslaugbestandigen Korper aus-
hartet (Anspruch 1 iVm Sp 1 Z 7 bis 16 u 31 bis 47). Nach den Beispielen 1 bis 3
enthadlt der Industrieschlamm 81 Gew.-% wassrige L6sung/29 Gew.-% Fest-
stoff, 78 Gew.-% wassrige Losung/22 Gew.-% Feststoff und 69 Gew.-% wassrige
Losung/31 Gew.-% Feststoff. Dies entspricht einem Ldsungs/Feststoff-Verhaltnis
von 2,8, 3,5 und 2,2 und daher jedenfalls einem Wasser-Feststoff-Verhaltnis > 1,3,
welches bei > 56,5 Gew.-% Wasser und < 43,5 Gew.-% Feststoff + in Wasser ge-
|6ste Anteile verwirklicht ist. Damit ist das Merkmal 1. gemaR vorstehender Merk-
malsanalyse erfillt. Das 2. Merkmal ist vorweggenommen, weil die Flugasche ein
stark wasserbindender, die Erhartung beeinflussender Stoff im Sinne des Streit-
patents ist, vgl hierzu insbesondere dessen Patentanspruch 3 und beide Beispiele.
Die Flugasche wird nach den Angaben in der US-Patentschrift in Mengen von 60,
40 und 65 Gew.-% (vgl Beispiele), 10 bis 70 Gew.-% (Patentanspriiche 5, 7 und 9)
bzw 40 bis 60 Gew.-% (Patentanspriche 6, 8 und 10), jeweils bezogen auf das
entstehende Gemisch, zugegeben. Damit kann auch der in der Merkmalsanalyse
unter 3. aufgefiihrte Mengenbereich die Neuheit nicht begrinden (vgl BGH GRUR
1992, 842 — Chrom-Nickel-Legierung).

Der Einwand des Beklagten II, da3 die Entgegenhaltung im Gegensatz zum

Streitpatent keine Herstellung von Betonmassen betreffe, kann nicht Gberzeugen.



Zwar trifft es zu, dafd in der US-Patentschrift dieser Begriff nicht wortlich genannt
ist. Bei Einsatz anspruchsgemaéfer Ausgangsstoffe und Einhaltung der im Patent-
anspruch festgelegten MaRnahmen mul3 sich aber zwangslaufig das identische
Verfahrenserzeugnis ergeben; eine lediglich sprachlich abweichende Bezeichnung

kann ihm nicht zur Neuheit verhelfen.

Patentanspruch 1 des Streitpatents kann somit mangels Neuheit keinen Bestand

haben.

Die von der Klagerin mit Sachvortrag angegriffenen Unteranspriiche, fir deren
Gegenstande ein eigenstandiger erfinderischer Gehalt weder geltend gemacht

worden noch ersichtlich ist, fallen mit dem Hauptanspruch der Nichtigkeit anheim.

Auch die vom Beklagten Il mit Schriftsatz vom 15. Oktober 1999 vorgeschlagene
Beschrankung des Patentanspruchs 1, die der Senat mangels einer tbereinstim-
menden Erklarung der als notwendige Streitgenossen im Sinne des § 62 ZPO
geltenden Beklagten (Busse, PatG, 5. Aufl., 8 81 Rdnr. 101 mwN; BPatGE 40, 276
— Verstellvorrichtung nicht hatte bertcksichtigen konnen, ware ohne Erfolg geblie-
ben. "Braunkohlenflugasche" als "stark wasserbindender, die Erhartung beeinflus-
sender Stoff" als sowie die MalRgabe "dal3 eine vollstandige Hydratatio... erreicht
wird" sind in der Streitpatentschrift nicht wortlich offenbart. Eine dahingehende
Einschrankung ware aber nicht zu beanstanden gewesen, weil sie sich dem
Fachmann aus dem Gesamtinhalt der Streitpatentschrift bei verstandiger Wurdi-
gung erschliel3t. Die Neuheit eines derart préazisierten Verfahrens bedarf keiner
naheren Erorterung, weil die zur Einschréankung in Aussicht genommenen Merk-
male jedenfalls die erfinderische Téatigkeit nicht begriinden kénnten. Die nach der
Entgegenhaltung verwendete Flugasche stammt aus bituminéser bzw steinkoh-
len&hnlicher Braunkohle (vgl gutachtlich Wérterbuch Chemie VCH Verlagsgesell-
schaft mbH, Weinheim 1992, S 1339 unter "subbituminous coal") spezieller ameri-
kanischer Provenienz, die zwischen Steinkohle und (holziger) Braunkohle einzu-
ordnen sein soll und Brennwerte im Bereich von 8.300 bis 13.000 BTU/Ib aufweist

(Sp 2 Z 56 bis 61). Es bedarf keines erfinderischen Zutuns, anstelle dieser Flug-



asche eine Flugasche aus Braunkohle beliebiger Herkunft, zB aus mitteleuropai-
schen Vorkommen, einzusetzen, die nach 1SO-Klassifikation durch einen Brenn-
wert unterhalb von 10 260 BTU/Ib definiert ist, vgl gutachtlich Ullmann's Encyclo-
pedia of Industrial Chemistry, 5™ Edition, 1987, Volume A7, S 161 |iSp leAbs. Die
nach der amerikanischen Patentschrift 4 226 630 entstehende Masse soll zu ei-
nem (druck)festen, auslaugbestéandigen Korper ausharten (Patentanspriche 1 u 2
IVm Sp 4 Z 57 bis 61). Ob diese Vorgehensweise zwangslaufig und regelmaRig zu
einer vollstandigen Hydratation des in der Flugasche enthaltenen aktiven Anteils
fuhrt, kann dahinstehen, da eine solche im Stand der Technik als erstrebenswert
angesehen worden ist und ihr Erreichen durch Einhaltung eines Mindestwasser-
anteils daher dem Fachmann nahegelegt war (vgl Streitpatentschrift S 1 Z 17 bis
15 von unten; Erste Anwenderinformation Flugaschebindereinsatz im Stral3en-
und Ingenieurtiefbau, Mai 1985, S 4 Abs 2 iVm S 8 unter 1), S 9 Abs 2 Z 9 bis 19,
S 10 Z 1 bis 3, S 13 unter 3), S 20 unter 1); Fachbereichstandard TGL 190-72/08
August 1985, S 7, 5.1).

Der vom Beklagten Il mit Schriftsatz vom 15. Oktober eingereichte Patentanspruch
1 ware nach alledem zu einer beschrankten Verteidigung des Streitpatents nicht

geeignet gewesen.
II.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 84 Abs 2 PatG iVm § 100 Abs 1 ZPO. Da-
nach haben die Beklagten als notwendige Streitgenossen die Kosten des Rechts-
streits nach Kopfteilen zu tragen (vgl BGH GRUR 1998, 138 — Staubfiltereinrich-
tung). Ein Anhaltspunkt, der die Regelung des 8 100 Abs 1 ZPO als unbillig im
Sinne des 8 84 Abs 2 Satz 2 PatG erscheinen liesse, weil sich zB die Beklagten
im Verfahren in unterschiedlichem Umfang an der Verteidigung des Streitpatents

beteiligt haben, ist hier nicht ersichtlich.
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Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1
PatG iVvm § 709 ZPO.

Hellebrand Dr. Wagner Dr. Jordan Sredl Dr. Proksch-Ledig

Ja
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