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betreffend das deutsche Patent 198 21 190

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 8. Mai 2007 unter Mitwirkung ...

fur Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent DE 198 21 190 wird dadurch teilweise
fur nichtig erklart, dass das Streitpatent folgende Fassung er-
halt:

1. Vorrichtung (1) zur Aufbereitung von Klarschlammen oder
anderen derartigen Feuchtigkeit enthaltenden Stoffen, ins-
besondere Kompost, kontaminierten Bodenaushiben,
Schlammen und Sanden aus Wasserlaufen oder Wasser-
becken,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) eine
Mischeinheit (2), zumindest ein dieser nachgeschaltetes
Rotationsscheibensieb (3) und ein Feinsieb (4) zur Weiter-
verarbeitung des durch das Rotationsscheibensieb (3) ge-
wonnenen Siebguts (16) umfasst, wobei das Feinsieb (4)
ein Schwingungssieb ist, bei dem die die Maschen zur
Trennung von Material verschiedener Korngrol3en aufwei-
sende sowie flexibel und elastisch ausgebildete Siebflache
(26) oszillierend bewegt ist, und wobei dem Mischwerk (7)
eine Zerkleinerungsvorrichtung (8) nachgeordnet ist, wel-
che ein Schlagwerk zur zersetzenden Beaufschlagung des

Klarschlamms umfasst.



Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Siebflache (11) des Rotationsscheibensiebes
(3) schrag aufwarts verlauft und das zu siebende Gut an

einem unteren Endbereich der Schrage aufgebracht wird.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mischeinheit (2) zumindest zwei Auf-
nahmebehaélter (5; 6) und ein diesen zugeordnetes Misch-
werk (7) zur Vermengung der in die Aufnahmebehalter

(5; 6) eingebrachten Ausgangsstoffe umfasst.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rotationsscheibensieb (3) meh-
rere horizontal gelagerte Wellen (12), die nach Art eines
Rollgangs angeordnet sind, umfasst, die auf ihren Achsen
diese radial Uberragende und miteinander verzahnte
Scheiben (13) tragen.

Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rotationsscheiben (13) eine mehreckige Umriss-

gestalt aufweisen.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass dem Rotationsscheibensieb (3) eine
Vorrichtung (20) zur Beaufschlagung mit Druckmittel wah-

rend des Betriebes zugeordnet ist.

Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (20) zur Beaufschlagung mit Druck-
mittel oberhalb der Rotationsscheiben (13) angeordnet ist

und mehrere Druckluftaustrittsdisen (21) umfasst.



8.

10.

11.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Oszillationsbewegung der Sieb-
flache (26) dem aufgebrachten Material einen im Wesentli-

chen in vertikaler Richtung wirkenden Impuls erteilt.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Siebflache (26) des Schwin-
gungssiebes (4) schrag abwarts verlauft und das zu sie-
bende Gut an einem oberen Ende (28) der Schrage auf

das Schwingungssieb (4) aufgebracht ist.

Verfahren zur Aufbereitung von Klarschlammen oder an-
deren derartigen Feuchtigkeit enthaltenden Stoffen, insbe-
sondere Kompost, kontaminierten Bodenaushiben,
Schlammen und Sanden aus Wasserlaufen oder Wasser-
becken, dadurch gekennzeichnet. dass der Klarschlamm
oder andere derartige Stoffe zunachst mit einer weiteren
Komponente vermischt wird, die so erhaltene Mischung
mittels eines Schlagwerks zerkleinert und kontinuierlich ei-
nem Rotationsscheibensieb zugefuhrt wird und das durch-
gesiebte Gut einem Feinsieb mit einer schwingenden,
elastisch und flexibel ausgebildeten Siebflache zugefihrt

wird.

Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,
dass Grobanteile des zu siebenden Guts die Oberflache
des Rotationsscheibensiebs mehrfach tberlaufen und von
den Rotationsscheiben zumindest bereichsweise zer-

schnitten werden.



12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zu siebende Gut auf dem Feinsieb eine
vertikal aufwarts gerichtete und eine horizontale Kraft er-
fahrt.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgeho-

ben.

lll. Das Urteil ist fur die Klagerin im Kostenpunkt gegen Sicher-
heitsleistung in Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betra-

ges vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 31. Méarz 1998 beim Deutschen
Patent- und Markenamt angemeldeten Patents DE 198 21 190 C1 (Streitpatent).
Das Streitpatent betrifft die ,Aufbereitung von Klarschlammen® und umfasst 16 Pa-
tentanspriche. Die nebengeordneten Patentanspriche 1 und 14 lauten in der er-

teilten Fassung wie folgt:

1. Vorrichtung (1) zur Aufbereitung von Klarschlammen oder an-
deren derartigen feuchtigkeitsenthaltenden Stoffen, insbeson-
dere Kompost, kontaminierten Bodenaushiben, Schlammen
und Sanden aus Wasserlaufen oder Wasserbecken, dadurch
gekennzeichnet, dass die Vorrichtung (1) eine Mischeinheit
(2), zumindest ein dieser nachgeschaltetes Rotationsschei-
bensieb (3) und ein Feinsieb (4) zur Weiterverarbeitung des
durch das Rotationsscheibensieb (3) gewonnenen Siebguts
(16) umfasst.



14. Verfahren zur Aufbereitung von Klarschlammen oder anderen
derartigen feuchtigkeitsenthaltenden Stoffen, insbesondere
Kompost, kontaminierten Bodenaushiben, Schlammen und
Sanden aus Wasserlaufen oder Wasserbecken, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Klarschlamm oder andere derartige
Stoffe zunadchst mit einer weiteren Komponente vermischt
wird, die so erhaltene Mischung zerkleinert und kontinuierlich
einem Rotationsscheibensieb zugefihrt wird und das durch-
siebte Gut einem Feinsieb mit einer schwingenden Siebflache

zugefihrt wird.

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 unmittelbar und/oder mittelbar zu-
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 13 und der auf Patentanspruch 14 mittelbar
und/oder unmittelbar zurickbezogenen Patentanspriiche 15 und 16 wird auf die
Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klagerin macht geltend, das Streitpatent sei wegen mangelnder Patentfahig-
keit und widerrechtlicher Entnahme fur nichtig zu erklaren. Der Gegenstand ge-
mald Patentanspruch 1 sei aufgrund offenkundiger Vorbenutzung neuheitsschéad-
lich vorweggenommen, zumindest habe sich der Beklagte die Merkmalskombina-
tion nach dem geltenden Patentanspruch 1 widerrechtlich angeeignet. Insgesamt
ergebe sich Gegenstand des Streitpatents fir den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik. Zur Begrindung verweist die Klagerin insbe-
sondere auf folgende Dokumente:

K2 Prospektunterlagen der Firma R.S.K. aus 1996

K3 Angebot der Firma R.S.K. vom 22. Januar 1996

K4 Prospektunterlagen der Firma Neuenhauser aus 1996

K5 Dokumentation Uber einen Siebversuch bei der Firma des Beklagten
vom 3. Juli 1997

K6 Prospekt der Firma Neuenhauser aus 1996

K7 Abbildung von Sternsiebmaschinen der Firma Neuenhauser



K8 Blatt 2 von 7 aus Kb5.

K9 DE 44 08 903 Al

K10 DE 2831418 Al

K15 Angebots- und Rechnungsunterlagen tber einen Siebversuch der
Fa. Neuenhauser aus 1997

K22 Vermerk von Herrn A... (Emschergenossenschaft) tber
Auftragserweiterung mit zuséatzlicher Siebstufe vom
24. November 1997

K24  Angebot der Firma des Beklagten tber Siebversuch vom 9. Juni 1997

K25 Angebot der Firma des Beklagten Uber Absiebung vom 12. Juni 1997

K26 Vermerk von Herrn A... (Emschergenossenschatft) tiber Absiebung
von Klarschlamm vom 8. Oktober 1997

K27 Zusatzangebot der Firma des Beklagten Uber Absiebung von Klar-
schlamm vom 24. November 1997

K28 Teilrechnung der Firma des Beklagten tiber Absiebung von Klar-
schlamm vom 22. Dezember 1997

K39 Luftbildaufnahme Betriebsgelande ,Klaranlage Bottrop, Betrem*

K41 Photographien ,Siebversuch Juni/Juli 1997 am Becken 14*

K42  Photographien ,Siebversuch Juni/Juli 1997 am Becken 14*

K43  Photographien ,Siebversuch Juni/Juli 1997, Scheibensieb*

K49 Teilrechnung der Firma des Beklagten Gber Absiebung von Becken-
schlamm vom 28. November 1997

K50 Photographien ,Kornfraktionen des abgesiebten Schlammes
14. November 1997

K52 Photographien ,Siebversuch Okt-Dez 1997, vor Freilager Betrem*

K58 Photographien ,Schlammabsiebung bei Betrem am
14. November 1997



Sie hat Beweis fir eine offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands des Streit-
patents dadurch, dass auf dem Betriebsgel&ande der Klagerin in Bottrop im Novem-
ber/Dezember 1997 eine Anlage zur Aufbereitung von Klarschlammen, bestehend
aus einem Mischer, einem diesem nachgeschalteten Rotationsscheibensieb und
einem Feinsieb der Offentlichkeit ohne Geheimhaltungsverpflichtung zuganglich
gemacht worden sei, durch Einvernahme der Herren B..., C...

und D... als Zeugen angeboten.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent DE 198 21 190 fir nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt er das Streitpatent mit den Patentanspriichen
gemal Hilfsantragen 1 und 2, jeweils Uberreicht in der mindlichen

Verhandlung, und beantragt insoweit Klageabweisung.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriche gemalf} Hilfsantrag 1 wird auf die An-
lage zum Sitzungsprotokoll vom 8. Mai 2007, wegen des Wortlauts der Patentan-
spruche gemalf Hilfsantrag 2 auf die Urteilsformel Bezug genommen, in der offen-
bare Unrichtigkeiten in den Uberreichten Patentansprichen 1 und 2 berichtigt

sind.

Der Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent
fur patentfahig. Er bestreitet, dass vor dem Anmeldetag des Streitpatents eine An-
lage in der Ausbildung gemald Patentanspruch 1 auf dem Betriebsgelande der

Klagerin der Offentlichkeit zugéanglich gemacht worden sei.



Der Beklagte stitzt sich u. a. auf folgende Dokumente:

B3 Rechnung der Fa. Hein, Lehmann vom 26. November 1997 tber Anmie-
tung einer mobilen Siebanlage

B4 Schreiben der Fa.Huning an die Fa. Hein, Lehmann vom 1. Dezem-
ber 1997

B5 Rechnung Nr. 634135 der Fa. Hein, Lehmann vom 17. Dezember 1997

B6 Photographien ,Mischer, Bottrop*.

Der Senat hat zu der von der Klagerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzung
gemald Beweisbeschluss vom 21. August 2006 Beweis erhoben durch Verneh-
mung der Zeugen B..., C..., D...,

E... und F... Wegen des Ergebnisses der Beweis-

aufnahme wird auf das Protokoll der 6ffentlichen Sitzung vom 8. Mai 2007 verwie-

sen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage erweist sich als teilweise begrindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit fuhrt zur
Nichtigkeit des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang (8§ 22 Abs. 1,
§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

1. Die Erfindung bezieht sich nach den Angaben der Streitpatentschrift auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur Aufbereitung von Klarschlammen nach dem
Oberbegriff des Anspruches 1 bzw. des Anspruches 14 (Streitpatentschrift Sp. 1,
Z. 3-5).
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Bei der Entsorgung von Klarschlammen oder anderen derartigen feuchtigkeitsent-
haltenden Stoffen, wie etwa Kompost, kontaminierten Bodenaushiben, Schlam-
men oder Sanden, stelle die thermische Verwertung, die Verbrennung, eine Op-
tion dar, die zunehmend an Bedeutung gewinne. Insbesondere bei Altklarschlam-
men, die vor mehreren Jahrzehnten in grof3en Becken zwischengelagert worden
seien, stelle sich die Verbrennung als eine sinnvolle Moglichkeit dar, da eine Kom-
postierung zum Aufbringen auf Felder oder gartenwirtschaftlich genutzte Flachen
an dem hohen Schadstoffgehalt dieser Altschlamme und den in zwischen strenge-
ren Verordnungen und Grenzwerten scheitere. Insbesondere sei der PCB-Gehalt
dieser Altschlamme nach heutigen Vorgaben ein Hinderungsgrund fir eine derarti-
ge Entsorgung. Die Verbrennung sei auch insofern vorteilhaft, als die Altklar-
schlamme im Allgemeinen einen hohen Heizwert hatten. Insbesondere bei in Koh-
lenabbaugebieten gelagerten Altklarschlammen sei zudem ein hoher Kohlenanteil

enthalten, der den Heizwert erhéhe (Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 6-24).

Fur die Verbrennung der Klarschlamme sei einerseits der sogenannte TS-Gehalt,
d. h. der Anteil an Trockensubstanz, einzustellen. Dieser liege glnstigstenfalls bei
etwa 40 % bis 50 %. Zudem sei der Heizwert des zu verbrennenden Guts einzu-
stellen, der flr einen Wirbelschichtofen optimiert bei etwa 4000 kJ/kg bis
5000 kJ/kg liege. Sei der Heizwert wesentlich hoher, so kdonne eine zusatzliche
Kihlung des Ofens erforderlich werden, was den Wirkungsgrad insgesamt ver-
schlechtere. Ferner sei fir die Verbrennung sicherzustellen, dass die Kérnung des
in den Ofen eintretenden Guts hinreichend fein sei, um eine gleichmallige Ver-
brennung zu ermdglichen. Nicht brennbare Fremdmaterialien miussten vorher weit-
gehend aussortiert werden. Andererseits dirfe das Verhaltnis des verbrennungs-
fahigen Guts zu dem Gesamtausgangsklarschlamm nicht zu gering werden, da
ansonsten die Verbrennung unwirtschaftlich ware und auch eine wirkliche Entsor-
gung nicht stattfande (Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 25-41).

Die DE-AS 11 80 610 offenbare ein Ruttelsieb zur Trennung von aufliegendem
Gut nach seiner Korngré3e. Ein derartiges Ruttelsieb sei alleine nicht ausrei-
chend, in der Klarschlammentsorgung den Anteil an Trockensubstanz und den
Heizwert des durchgesiebten Guts einzustellen. Zudem bestehe bei Klarschlam-
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men mit hohem Feuchtigkeitsanteil die Gefahr eines Verstopfens bzw. Verklebens
des Siebs (Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 42-48).

Die DE 93 09 872 U1 befasse sich mit dem Problem, ein Verstopfen von Riittelsie-
ben durch Grobanteile, wie etwa Steine, zu verringern und schlage hierfur elasti-
sche Abstandselemente zwischen den aus Metall bestehenden Férderscheiben
vor. Auch diese Ldsung konne im Klarschlammbereich alleine nicht zur Einstellung
eines verbrennungsfahigen Gemisches fuhren, da auch hier der Trockensubstanz-
gehalt und der Heizwert nicht einstellbar seien. Auch durch die Mal3hahmen ge-
mal3 dieser Entgegenhaltung kénne ein Verkleben des Siebs nicht verhindert wer-
den (Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 49-58).

Gemal3 der DE 44 08 903 Al sei eine Stufenhintereinanderschaltung mehrerer
gleichartiger Siebe vorgesehen. Auch hiermit lasse sich ein Gehalt an Trocken-
substanz ebenso wenig einstellen wie der Heizwert. Auch ein Verkleben der Siebe
sei nicht verhindert. Auch wenn die mechanischen Eigenschaften der Siebung ver-
bessert seien, seien daher weitere Ma3nahmen zur Aufbereitung von Klarschlam-
men oder anderen feuchtigkeitsenthaltenden Stoffen notwendig, um diese einer

thermischen Verwertung zufihren zu kénnen (Streitpatentschrift Sp. 1, Z. 59-67).

2. Davon ausgehend liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, eine Aufberei-
tung von Klarschlammen oder anderen derartigen feuchtigkeitsenthaltenden Stof-
fen zur thermischen Verwertung oder auch zur Feinkompostierung zu ermdogli-
chen, die energetisch vertretbar und technisch einfach gehalten ist und einen ho-
hen Anteil an aufbereitetem Gut gegenuber den nicht verwerteten Reststoffen be-
reitstellt (vgl. Streitpatentschrift Sp. 1 Z. 68 - Sp. 2 Z. 6).

3. Gelost wird diese Aufgabe gemald Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung

durch eine
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1. Vorrichtung (1) zur Aufbereitung von Klarschlammen oder an-
deren derartigen Feuchtigkeit enthaltenden Stoffen, insbeson-
dere Kompost, kontaminierten Bodenaushiben, Schlammen
und Sanden aus Wasserlaufen oder Wasserbecken, umfas-
send

2. eine Mischeinheit (2),
zumindest ein dieser nachgeschaltetes Rotationsscheibensieb
(3) und ein Feinsieb (4) zur Weiterverarbeitung des durch das
Rotationsscheibensieb (3) gewonnenen Siebguts (16).

Weiterhin wird diese Aufgabe gemal? Patentanspruch 14 in der erteilten Fassung
gel6st durch ein

1. Verfahren zur Aufbereitung von Klarschlammen oder anderen
derartigen Feuchtigkeit enthaltenden Stoffen, insbesondere
Kompost, kontaminierten Bodenaushiben, Schlammen und
Sanden aus Wasserlaufen oder Wasserbecken, wobei

2. der Klarschlamm oder andere derartige Stoffe zunachst mit ei-
ner weiteren Komponente vermischt wird,
die so erhaltene Mischung zerkleinert wird,
kontinuierlich einem Rotationsscheibensieb zugefihrt wird,
und das durchsiebte Gut einem Feinsieb mit einer schwingen-

den Siebflache zugefiuhrt wird.

1. Der Gegenstand des Streitpatents nach dem erteilten Patentanspruch 1 des
Hauptantrags stellt keine patentfahige Erfindung dar, da er gegeniuber dem auf-
grund nachgewiesener offenkundiger Vorbenutzung zu bertcksichtigenden Stand

der Technik jedenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht.
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a) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist der Senat davon Uberzeugt, dass
eine Siebanlage mit Mischer und Rotationsscheibensieb sowie der Probebetrieb
eines Feinsiebs in Form eines Schwingungssiebs vor dem Anmeldetag der Offent-

lichkeit zuganglich gemacht worden sind.

Die Zeugen B..., Mitarbeiter der Klagerin, und E..., Betriebsleiter in

der Firma des Beklagten, haben lbereinstimmend ausgesagt, dass auf dem Ge-
lande der Emschergenossenschaft bzw. der benachbarten Firma Betrem im Som-
mer/Herbst 1997 von der Firma des Beklagten eine Siebanlage mit einem Mischer
und einem nachgeschalteten Rotationsscheibensieb aufgebaut und zum Sieben
von Klarschlamm aus dem Klarbecken der Emschergenossenschaft zur thermi-
schen Verwertung fir die Verbrennung im Wirbelschichtofen der Firma Inno-
vatherm im Probebetrieb eingesetzt wurde. Sie konnten diese Anlage auf den
Photographien der Anlage K5, die nach Schilderung des Zeugen B... im
Juni/Juli 1997 auf dem Gelande der Emschergenossenschaft von Herrn A...,
Sachbearbeiter bei der Emschergenossenschaft, gemacht wurden, eindeutig iden-
tifizieren.

Die Photos 1, 2 und 3 wurden von den Zeugen dahingehend erlautert, dass sie
den Klarschlammmischer mit nach aul3en sichtbaren zwei Aufgabebunkern, den
Boden eines Aufgabebunkers mit einem Kettenférderer und das Rotationsschei-

bensieb mit dem oberen Bunker und Férderanlagen zeigen.

Die Aufstellung dieser Siebanlage auf dem Betriebsgelande der Emschergenos-
senschaft hat die nicht zu entfernt liegende Maoglichkeit erdffnet, dass beliebige
Dritte und damit auch Sachverstandige eine zuverlassige und ausreichende
Kenntnis Uber den Aufbau und die Betriebsweise der Anlage erhalten haben (BGH
GRUR 1963, 311 - Stapelpresse; 1966, 484 - Pfennigabsatz). Sie war schon auf
Grund ihrer Grol3e mit einer Hohe von 3 bis 4 m weithin sichtbar und wahrend der
Siebversuche im Sommer/Herbst 1997 zumindest nicht stdndig abgedeckt, wie
auch die Bilder der K5 zeigen. Es steht zur Uberzeugung des Senats auch fest,
dass es fur beliebige Dritte moglich war, auf das Betriebsgeldnde der Emscherge-
nossenscharft zu gelangen und sich dort ungehindert zu bewegen. Am Eingang hat
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sich nach Aussage der ZeugenB..., E..., Betriebsleiter in der Fir-

ma des Beklagten, und F..., Baumaschinenfuhrer in der Firma des Beklagten,
zwar ein Pfortner befunden. Es war nach Aussage des Zeugen C..., Be-
triebsleiter in der Firma Innovatherm, auch eine Schranke vorhanden. Wie Zeuge
B... bestatigt hat, konnten aber beliebige Personen mit dem PKW von dem
Gelande der Emschergenossenschaft tber eine interne Stral3e auf den Parkplatz
der Betrem fahren. Dem steht die Schilderung des ZeugenE..., dass der
Zeitpunkt des Eintritts und des Verlassens des Betriebsgelandes durch den Pfort-
ner registriert worden ist, nicht entgegen, denn aus der Registrierung als solcher
folgt nicht, dass es Besuchern nach dem Eintritt bzw. der Einfahrt verwehrt war,
sich auf dem Betriebsgeléande zu Ful3 oder mit dem PKW ungehindert zu bewe-
gen. AulRerdem waren nach Aussage des Zeugen B... auf dem Betriebsge-

lande ganzjahrig Fremdfirmen tétig, die mit verschiedenen Arbeiten betraut waren,
wie u. a. Schlammtransport und Reinigung. Die Glaubwitrdigkeit dieser Aussage
wird untermauert durch die von der Klagerin beispielhaft im Wesentlichen fiir den
Zeitraum ab November 1997 vorgelegten Rechnungen (Anlagen K53 bis K57).
Damit bestand eine weitere nicht zu entfernte Mdglichkeit, dass Dritte, namlich
Mitarbeiter dieser Firmen von der in ihrem Aufbau nicht schwer zu erfassenden
Siebanlage mit Mischer und Rotationsscheibensieb Kenntnis erlangt und diese an
beliebige Dritte, darunter auch Sachverstandige, weitergegeben haben.

Im Oktober 1997 kam es dann nach Ubereinstimmender Aussage der Zeugen
B...,C...,D... und E... bei der Firma Innovatherm zum

Stillstand der Wirbelschicht, da der von der Firma des Beklagten im Auftrag der
Klagerin abgesiebte Beckenschlamm nicht wirbelschichtgdngig war. Ursache war
nach Aussage des Zeugen C... Menge und GroRe der Storstoffe (Steine) im
abgesiebten Beckenschlamm. Um diese Probleme zu beseitigen, wurde bei der
Emschergenossenschaft nach Aussage des Zeugen B... eine zweite Sieb-

stufe diskutiert, was dazu gefuhrt hat, dass dann im November 1997 von der Fir-
ma des Beklagten ein mobiles Livell-Spannwellensieb fur Probeversuche bereit

gestellt wurde.
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Bei einem Spannwellensieb handelt sich um ein Feinsieb, das als Liwell-Sieb be-
zeichnet wird und im Streitpatent als Schwingungssieb (Livell-Sieb) beschrieben
wird, bei dem die die Maschen zur Trennung von Material verschiedener Korngro-
Ben aufweisende sowie flexibel und elastisch ausgebildete Siebflache oszillierend
bewegt ist (Streitpatent: Sp. 4 Z. 56 bis 58, Patentanspriiche 10 und 11, Hilfsan-
trag 1: Patentanspruch 1).

Nach Aussage samtlicher Zeugen fand am 14. November 1997 eine durch die
Photos der Anlage K58 dokumentierte Vorfihrung mit dem mobilen Spannwellen-
sieb auf dem Betriebsgeldnde der Emschergenossenschaft/Betrem statt. Dabei
wurde nach Aussage des ZeugenE... mit dem Rotationsscheibensieb
vorgesiebter Beckenschlamm mit dem Spannwellensieb als zweiter Siebstufe
nachgesiebt. Bei der Vorfihrung waren neben dem Zeugen D... von VEW,

der nach seiner Aussage die Photos der Anlage 58 gemacht hat, noch die Zeugen
C...und F..., die sich auf den Photos erkannt haben, sowie der von den

Zeugen auf den Photos ebenfalls identifizierte Herr A... von der Emscherge-
nossenschaft anwesend. Uber die Identitat der weiteren vier auf den Photos er-
kennbaren Personen konnten die Zeugen nichts sagen. Zeuge F... aul3erte die
Vermutung, es konnten Mitarbeiter der Firma Hein, Lehmann gewesen sein. Auch
diese Benutzungshandlung hat die nicht zu entfernte Moglichkeit erdffnet, dass
beliebige Dritte, unter anderem die nicht der Emschergenossenschaft und der Fir-
ma des Beklagten angehoérenden, auf den Photos der K58 dargestellten Perso-
nen, und damit auch Sachverstandige zuverlassige, ausreichende Kenntnis vom
Sieben des vorgesiebten Beckenschlamms mit einem Spannwellensieb erhalten

haben.

Der Senat ist nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nicht zu der Uberzeugung
gelangt, dass die an dem Probeversuch mit dem mobilen Livell-Spannwellensieb
am 14. November 1997 beteiligten Personen zur vertraulichen Behandlung der
hierbei erlangten Informationen angehalten waren. Eine schriftiche Geheimhal-
tungsvereinbarung hat unstreitig weder mit der Emschergenossenschaft noch mit
der Betrem bestanden. Aber auch eine mundliche oder stillschweigende Verpflich-
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tung zur vertraulichen Behandlung der tber den Siebversuch mit dem mobilen
Livell-Spannwellensieb am 14. November 1997 erlangten Informationen ist nicht
begrindet worden. Der Zeuge B... hat ausgesagt, dass ihm eine Geheim-
haltungspflicht der Emschergenossenschatft nicht bekannt geworden ist und dass
in der Firma Uber eine solche Verpflichtung auch nicht gesprochen worden ist.
Auch Zeuge E... hat bekundet hat, dass die Frage der Geheimhaltung fur

den Beklagten zunachst zweitrangig war, weil bis Mérz 1998, als dann die Anlage
endgultig funktioniert hat, noch laufend Optimierungen an den einzelnen Bestand-
teilen der Anlage vorgenommen worden sind und die Anlage damit noch nicht als
komplett betrachtet worden ist. Daraus ist ersichtlich, dass der Beklagte zunachst
selbst nicht von einer Zusammenarbeit mit der Emschergenossenschaft ausge-
gangen ist, bei der es ihm auf eine vertrauliche Behandlung der zur Erlangung ei-
ner zufriedenstellenden Qualitat des Siebergebnisses vorgenommenen techni-
schen Verbesserungen des Siebvorgangs angekommen ist. Daher hatte auch die
Emschergenossenschaft keinen Anlass zu der Annahme einer stillschweigenden
Erwartung des Beklagten, die auf dem Betriebsgelande der Emschergenossen-
schaft / Bertrem vorgenommenen Probeversuche und deren Ergebnisse selbstver-
standlich vertraulich zu behandeln und daflr zu sorgen, dass Dritte weder von der
im Sommer/Herbst 1997 auf dem Betriebsgelande aufgestellten Siebanlage mit
Mischer und Rotationsscheibensieb noch von dem Probeversuch mit dem mobilen
Livell-Spannwellensieb am 14. November 1997 Kenntnis erhalten. Unter diesen
Umstanden kann dahingestellt bleiben, ob der nach der Bekundung des Zeugen
E... von dem Beklagten gegenuber dem Sachbearbeiter der Emscherge-
nossenschaft, Herrn A..., geaullerte Wunsch, dass die mit einer Einhausung
(Anlage B6) versehene komplette Siebanlage aus Mischer, Rotationsscheibensieb
und Spannwellensieb als Feinsieb Dritten nicht zugéanglich gemacht wird, in der
Folge zu einer vertraulichen Behandlung der eingehausten Anlage durch die
Emschergenossenschaft gefuhrt hat, was jedenfalls durch die Aussagen der
Zeugen B... und C... nicht gestutzt wird.
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b) Fir den mit der Loésung der Aufgabe betrauten Fachmann, einen Maschinen-
bauingenieur oder Maschinenbautechniker mit langjahriger Erfahrung in der Auf-
bereitung problematischer Abfallstoffe, wie Klarschlamm, ist es ausgehend von
der offenkundig vorbenutzten Siebanlage mit dem Mischer und dem Rotations-
scheibensieb naheliegend, dieser Siebanlage dann das im Probebetrieb ebenfalls

offenkundig vorbenutzte Feinsieb nachzuordnen.

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents nach Hauptan-

trag hat daher keinen Bestand.

c) Auch das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 14 des Streitpatents
nach Hauptantrag hat keinen Bestand. Denn auch dieser Gegenstand ist durch die
offenkundigen Vorbenutzungshandlungen nahegelegt. Die in diesem Patentan-
spruch angegebenen Merkmale ergeben sich zwanglaufig aus dem Betrieb der
Vorrichtung nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags. Das Zumischen einer wei-
teren Komponente nach Merkmal 2 wie auch das Zerkleinern nach Merkmal 3 ge-
mafd Merkmalsanalyse ist durch den vorstehend beschriebenen Mischer mit zwei
Bunkern der vorbenutzten Siebanlage vorgegeben und das Feinsieb weist auch
bei dem offenkundig vorbenutzten Schwingwellensieb eine schwingende Siebfla-
che gemald Merkmal 5 auf.

2. Auch die Gegenstande nach den Patentanspriichen 1 und 12 des Hilfsantrags 1
stellen keine patentfahige Erfindung dar, da sie gegentber dem aufgrund nachge-
wiesener offenkundiger Vorbenutzung zu berticksichtigenden Stand der Technik

jedenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.
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Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 unterscheidet sich vom erteilten Patent-
anspruch 1 durch das von den erteilten Ansprichen 10 und 11 abgeleitete Merk-

mal:

wobei das Feinsieb (4) ein Schwingungssieb ist, bei dem die die Maschen
zur Trennung von Material verschiedener Korngrof3en aufweisende sowie

flexibel und elastisch ausgebildete Siebflache (26) oszillierend bewegt ist.

Wie bereits vorstehend beim Hauptantrag ausgefiihrt, wurde als Feinsieb beim
Probebetrieb ein mobiles Spannwellensieb bzw. Liwellsieb eingesetzt, das dieser
Kennzeichnung im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags entspricht. Der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist damit gleich dem Gegenstand des
Patentanspruchs 1 des Hauptantrags durch die offenkundige Vorbenutzung nahe-
gelegt. Er hat daher ebenfalls keinen Bestand. Das Gleiche gilt fur den Gegen-
stand des Patentanspruchs 12, der dem Patentanspruch 14 des Hauptantrags im

Wortlaut entspricht.

3. Die Klagerin hat den Senat nicht davon tberzeugen kdnnen, dass auch die Pa-
tentanspriche 1 und 10 nach Hilfsantrag 2 nicht bestandsfahig sind.

Der Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hilfsan-

trag 1 durch die Angabe

,=und wobei dem Mischwerk (7) eine Zerkleinerungsvorrichtung (8) nachge-
ordnet ist, welche ein Schlagwerk zur zersetzenden Beaufschlagung des

Klarschlamms umfasst.“

Der Patentanspruch 10 unterscheidet sich vom erteilten Patentanspruch 14 bzw.

dem gleichlautenden Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 1 durch die Angabe

dass die so erhaltene Mischung ,mittels eines Schlagwerks* zerkleinert

wird.
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Die Zulassigkeit dieser Beschrankungen mit den in den erteilten und urspringli-

chen Ansprichen 3 und 4 offenbarten Merkmalen ist unstreitig.

Die offenkundige Vorbenutzung einer Vorrichtung, umfassend eine Mischeinheit,
zumindest ein dieser nachgeschaltetes Rotationsscheibensieb, und ein als
Schwingungssieb gebildetes Feinsieb, wobei dem Mischwerk eine Zerkleinerungs-
vorrichtung nachgeordnet ist, welche ein Schlagwerk zur zersetzenden Beauf-
schlagung des Klarschlamms aufweist, ist von der Klagerin weder substantiiert
dargelegt noch unter Beweis gestellt worden. Ihrer Ansicht, die nach Patentan-
spruch 1 gemal3 Hilfsantrag 2 beanspruchte Siebanlage entbehre der erfinderi-
schen Tatigkeit, weil mit dem Mischen immer eine Zerkleinerung einhergehe, ver-
mag der Senat nicht zu folgen, denn eine Zerkleinerung durch Mischen kann nicht
mit einer Zerkleinerung durch ein dem Mischwerk bzw. der Vermischung nachge-
ordnetes Schlagwerk gleichgesetzt werden. Somit sind von der Klagerin keine Ge-
sichtspunkte vorgetragen, die dem Fachmann eine in diese Richtung gehende Ab-
anderung der vorbenutzten Siebablage und des Verfahrens zur Aufbereitung von
Klarschlammen nahe legen kdnnten. Auch im weiteren dem Senat vorliegenden
druckschriftichen Stand der Technik findet sich keine diesbeztgliche Anregung.
Die Zerkleinerung des gemischten Siebgutes mit einem Schlagwerk fuhrt aul3er-
dem zu einer zersetzenden Beaufschlagung des Klarschlamms. Dadurch wird, wie
der Beklagte glaubhaft vortragt, in vorteilhafter Weise an den Storstoffen, im allge-
meinen Steinen, anhaftender Klarschlamm abgeschlagen, der dann fir die nach-
folgenden Siebstufen ohne Verlust zu Verfiigung steht, wogegen die Steine bereits
im Rotationsscheibensieb ausgesondert werden kénnen.

Eine Vorrichtung und ein Verfahren mit der Kombination der Merkmale des Patent-
anspruchs 1 bzw. des Patentanspruchs 10 gemaf3 Hilfsantrag 2 beruhen damit auf
einer erfinderischen Tatigkeit. Die Patentanspriiche 1 und 10 nach Hilfsantrag 2
sind somit rechtsbesténdig; mit ihnen haben die Unteranspriiche 2 bis 9 und 11

bis 12 gemal Hilfsantrag 2 ebenfalls Bestand.
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4. Nachdem der Klage in Bezug auf den Hauptantrag und den Hilfsantrag 1 statt-
gegeben worden ist, ertbrigt sich ein Eingehen auf den von der Klagerin zum Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag und Hilfsantrag 1 schrift-
satzlich und in der mundlichen Verhandlung vorgetragenen Vorwurf der wider-
rechtlichen Entnahme. Dieser Vorwurf wurde von Klagerin fur den Hilfsantrag 2 in

der mindlichen Verhandlung nicht geltend gemacht.

5. Der nach Schlieung der mindlichen Verhandlung eingereichte Schriftsatz der
Klagerin vom 11. Mai 2007 war nicht nachgelassen. Er gibt zur Wiederer6ffnung
der mundlichen Verhandlung keine Veranlassung, zumal er fur die vorstehende

Begriindung keine relevanten Gesichtspunkte enthalt.

1.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG

i. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

gez.
Unterschriften



