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betreffend das Patent 42 14 540

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 5. November 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie des Richters Dipl.-Chem. Dr. Wagner,
der Richterin Sredl und der Richter Dipl.-Chem. Dr. Feuerlein und Dipl.-Chem.

Dr. Gerster

fur Recht erkannt:

Das Patent 42 14 540 wird fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 28. April 1992 angemeldeten Pa-
tents 42 14 540 (Streitpatent), das Fasern in Kunststoffbeuteln als Bauzuschlag-
stoff und ein Verfahren zu deren Einbringung in Beton- und Moértelmischungen be-

trifft und 9 Patentanspriiche umfasst. Die Patentanspriiche 1 und 9 lauten:

»1. Fasern aus Kunststoff als Bauzuschlagstoffe zur Beimischung zu Beton oder
Mortel, dadurch gekennzeichnet, dass die Fasern (1) in wasserloslichen Kunst-
stoffbeuteln (2) aufgenommen sind, die sich wahrend des Mischvorganges des

Betons oder Mortels auflosen.

9. Verfahren zum Herstellen eines Gemisches aus Beton oder Mortel und Bauzu-
schlagstoffen in Faserform, dadurch gekennzeichnet, dass dosierte Mengen von

Fasern aus Kunststoff als Bauzuschlagstoffe in wasserlosliche Kunststoffbeutel



abgepackt werden und dal3 entsprechend der Menge des Betons oder Moértels die
zugeordnete, dosierte Menge von in einem oder mehreren Kunstsoffbeuteln abge-
packten Fasern dem Beton oder Mortel zugegeben wird und gemeinsam mit die-
sem bewegt wird, wobei sich der oder die Kunststoffbeutel auflésen und die Fa-

sern mit dem Mortel oder dem Beton gleichmalig vermischt werden."

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

bezogenen Patentanspriiche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfahig, weil es nicht auf

erfinderischer Tatigkeit beruhe. Zur Begriindung verweist sie auf die Anlagen
K1 DE 38 06 454 A1,
K 2 DE 90 02 330 U1,
K 3 DE 31 10 166 A1,
K 4 Rechnung der Fa. V.F.A. S.R.L. vom 6. Juni 1990.
Die Klagerin beantragt,
das Patent 42 14 540 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent fur pa-
tentfahig.

Entscheidungsgriunde:

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet.



Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit fuhrt zur
Nichtigerklarung des Streitpatents, 88 22 Abs 1, 21 Abs 1 Nr 1 PatG.

1. Das Streitpatent betrifft Fasern aus Kunststoff als Bauzuschlagstoffe zur Beimi-
schung zu Beton oder Mortel. Derartige Fasern, die zur Verstarkung von Beton
oder Mortel dienen, werden in Behélter verpackt, aus denen die notwendige Men-
ge entnommen wird (s StrPS Sp 1 Z 5 bis 22). Dieser Vorgang ist umstandlich,
weil Fasern verschittet werden kénnen und die richtige Dosierung nicht immer

eingehalten wird.

Aus dem Stand der Technik (deutsche Offenlegungsschrift 31 46 261) ist ein fa-
serférmiger Zuschlag bekannt, der aus einer Faser bzw einem Faserbindel und
einem mit diesem verbundenen Kérper besteht, die wiederum zu einem Ring aus-
gebildet und mit Beton oder Mortel vermischt werden. Hierdurch soll eine gleich-
manige Einbindung der Faserbtindel in das Baumaterial erfolgen.

Das Derwent-Kurzreferat 83-779 453/40 beschreibt ein warmeisolierendes Ele-

ment, bei dem Fasern unter Vakuum in Kunststoffbeutel eingeschweil3t werden.

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde (s StrPS Sp 1 Z 34 bis 38), Fasern
als Bauzuschlagstoffe vorzusehen, die eine einfache Handhabung beim Mischvor-
gang und eine genaue Dosierung entsprechend der Beton- bzw Moértelmenge er-

maoglichen.

3. Zur Lésung beschreibt Patentanspruch 1

1. Fasern aus Kunststoff

1.1. als Bauzuschlagstoffe zur Beimischung zu Beton oder Mortel,



2. die in Kunststoffbeuteln aufgenommen sind,

2.1. die wasserldslich sind und

2.2. sich wéahrend des Mischvorgangs des Betons oder Mortels auflésen.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu, wie in der mundlichen Ver-

handlung auch von der Klagerin eingerdumt wurde.

Er beruht aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der fur die Losung der dem Streitpatent zugrundeliegenden Aufgabe zustéandige
Fachmann ist nach Auffassung des Senates, der insoweit mit der Beklagten Utber-
einstimmt, ein Baustoffingenieur oder anderer auf dem Gebiet der Beton- und
Mortelherstellung und - verarbeitung tatiger Fachmann.

Dieser mit der betrieblichen Praxis vertraute Fachmann ist gehalten, den umstéand-
lichen Vorgang der Entnahme der Fasern aus einem Vorratsbehélter zu vereinfa-
chen und dabei die Nachteile eines mdglichen Verschittens, einer ungenauen Do-
sierung und einer in vielen Fallen erforderlichen mehrfachen Entnahme zu ver-
meiden. Dabei hat er zu berticksichtigen, dass ein Abwiegen des leichten, volumi-
ndsen Fasermaterials insbesondere im rauen Betrieb Schwierigkeiten bereitet und
dass zur Bedienung bzw Beschickung eines Beton - oder Mértelmischers aus Ko-

stengrtinden tberlicherweise niedrig qualifizierte Arbeitskrafte eingesetzt werden.

Unter diesen Umstanden liegt es fir den Fachmann nahe, die beizumischenden
Fasern aus Kunststoff in Beuteln vorzupacken, von denen jeweils einer die einem
Mischeransatz zuzusetzende Menge an Fasern enthéalt. Dies ermdglicht in vorher-

sehbarer Weise eine genaue Dosierung durch Abflillung stets gleich grol3er Volu-



men - (oder Gewichts) einheiten sowie ein einfaches und rasches Einbringen in

den Mischer.

Bereits das fachmannische Konnen nicht Ubersteigende einfache Uberlegungen
ergeben dabei, dass nicht jedes beliebige Material fir die Beutel in gleicher Weise
fur den Anwendungszweck geeignet ist. Die Beutel missen einerseits eine Min-
deststabilitat - insbesondere Reif3festigkeit - aufweisen, damit beim Abfullen, beim
Stapeln uind beim Transport keine Locher gerissen werden, was zur Verwendung
hinreichend (rei3)fester Kunststoffe anregt. Andererseits ist von unter den Verar-
beitungsbedingungen inerten Kunststoffen zu erwarten, dass eine rein mechani-
sche Zerkleinerung im Mischer nur bis zu Reststiicken einer Gro3e erfolgt, welche
die Homogenitat des zu verarbeitenden Betons oder Mortels erheblich beein-
trachtigen. Eine zeitliche Ausdehnung des Mischprozesses zum hinreichend si-
cheren Ausschluf3 von stérenden Resten des Beutelmaterials kann hierbei aus Ko-
stengriinden nicht in Kauf genommen werden. Selbst wenn der Fachmann diese
Uberlegungen bei der Auswahl des Beutelmaterials noch nicht anstellen sollte,
mussen die Nachteile der Verwendung eines inerten Kunststoffbeutels schon bei

ersten Handversuchen evident werden.

Hierdurch wird der Fachmann zu der Erwagung gefiihrt, ein Material auszuwéh-
len, das sich in der nassen Zement - oder Mortelmischung zersetzt oder 16st. Da
eine Zersetzung mit einer im allgemeinen unerwiinschten Gasentwicklung verbun-
den ist, muf3 ihm ein im Gemisch l6sliches Material als die vorteilhaftere, somit na-
heliegendere Alternative erscheinen. Die Loéslichkeit des Materials mufd sich auf
die einzige in der Mischung in groReren Anteilen vorhandene Flussigkeit, also
Wasser, beziehen.

Somit legen mit fachmannischer Sorgfalt anzustellende Uberlegungen die unter
1.3. mit 2., 2.1. und 2.2. bezeichnete Merkmalsgruppe nahe, wobei die Bedingung
2.2. eine Konsequenz des Merkmals 2.1. ist. Die Ermittlung von Kunststoffen, wel-
che die Merkmale 2.1. und 2.2. erfiillen, ist als handwerkliches Kénnen zu bewer-

ten. Sogar wenn unterstellt wirde, dass dem zustandigen Fachmann wasserlosli-



che Kunststoffe namentlich nicht gelaufig sind, wirde es zu ihrer Auffindung kei-
ner erfinderischen Leistung bedurfen. Denn sowohl das Nachschlagen in Kunst-
stoffhandblchern oder - lexika als auch eine Anfrage bei Herstellern von Kunst-
stoffbeuteln oder - (schlauch)folien wirde ergeben, dass wasserlosliches Kunst-
stoffmaterial auch in Folienform der interessierten Fachwelt zur Verfigung steht.
Die von der Klagerin genannten Entgegenhaltungen K1 (insbesondere An-
spruch 3) und K 3 (insbesondere Anspriche 1 und 5) sind daher lediglich als Be-

statigung fur diesen Sachverhalt heranzuziehen.

Die von der Beklagten behauptete Befluirchtung einer "lgelbildung” (vgl auch Sp 1
Z 26 bis 30 der Streitpatentschrift) bei Einbringung der Fasern in vorverpackten
Gebinden kann dem Fachmann nicht als Rechtfertigung daftir dienen, keinen
orientierenden Versuch durchzufiihren. Bereits dieser zeigt aber, dass sich das
maoglicherweise beflirchtete schwerwiegende Ausmald der Igelbildung nicht ein-
stellt, sondern eine sehr zufriedenstellende Faserverteilung erreicht wird. (Sp 2
Z 32 bis 42 der Streitpatentschrift).

Patentanspruch 1 ist daher mangels erfinderischer Tatigkeit nicht rechtsbestandig.

2. Fur den unabhangigen Verfahrensanspruch 9 gelten die ausgefiuihrten Grinde
sinngemal3, so dass es auch seinem Gegenstand an der erfinderischen Tatigkeit
fehlt.

Fur die Ausfihrungsform, bei der die Zudosierung in einem Kunststoffbeutel er-
folgt, treffen die vorstehenden Darlegungen unmittelbar zu. Die Verwendung meh-
rer Beutel liegt fur den Fachmann jedenfalls beim Anmischen grtRerer Beton-

oder Mortelmengen nahe.

Daher kann auch Anspruch 9 keinen Bestand haben.

3. Die abhéngigen Anspriche 2 bis 8 sind von der Klagerin unter Angabe von

Grinden im einzelnen angegriffen worden. Da ein eigenstandiger erfinderischer



Gehalt eines dieser Anspriiche weder geltend gemacht wurde noch fur den Senat
erkennbar ist, fallen auch diese Anspriiche der Nichtigkeit anheim.

1.
Die Kostenentscheidung ergeht auf Grund von 8§ 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1

ZPO. Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs 1
PatG iVm 8 709 S 2 ZPO nF.
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