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hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 8. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Jordan, Brandt,
Dipl.-Chem. Dr. Kellner und Dipl.-Chem. Dr. Egerer

fur Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

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

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 22. Juni 1995 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdt der deutschen Patentanmeldung 4422448 vom 29. Juni 1994
angemeldeten und ua mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patentes 0 692 352 (Streitpatent), das beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 595 03 670 gefuhrt wird.
Das Streitpatent betrifft ein "Die Sichtflache eines Betonfertigteils bildendes Scha-

lungsteil” und umfasst 7 Patentanspriche. Patentanspruch 1 lautet:

"1. Die Sichtflache eines Betonfertigteils bildendes Schalungsteil
aus faserverstarktem, feinkdrnigen Material, das in das Betonfer-
tigteil eingegossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an der Un-
terseite eine Wassernase ausgespart wird, derart, dass das Scha-

lungsteil (1) an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite ein



der Form der Wassernase entsprechendes Profil (2) aus gummi-

elastischem, an dem Schalungsteil haftenden Material aufweist."

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

bezogenen Patentanspriiche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfa-
hig, weil er nicht ausreichend offenbart sei. Die Klagerin ist der Ansicht, dass der
Gegenstand des Patents nicht ausreichend offenbart sei. Dies betreffe das Teil-
merkmal, dass das Profil 2 an dem Schalungsteil haften solle. Hierzu enthalte die
Gesamtpatentschrift keinerlei Offenbarung, wie das Profil und insbesondere wo-
durch das Profil an dem Schalungsteil haften solle. Wirde man namlich entspre-
chend der Offenbarung in Spalte 1, Zeile 55 der Streitpatentschrift zunachst ein-
mal nur Feinzement auf das Formteil 4 und zum Teil auch auf das Begrenzungsteil
6 spritzen, entstehe auf der Oberflache des Profils 2 eine Schicht aus Feinzement,
die sich zwischen dem anschliel3end aufgebrachten faserverstarkten Material und
dem Profil 2 befinde. Auf diese Weise solle das Profil 2 nach dem Trocknen des
Schalungsteils im Haftverbund mit dem Schalungsteil sein. Es misste demnach
eine Haftverbindung zwischen dem Profil und dem Feinzement entstanden sein,
die ihrerseits auch zwischen dem Feinzement und dem faserverstarkten Material

bestehen misse. Der Feinzement ware demnach der Haftvermittler.

Dies sei jedoch nicht realisierbar, da der Feinzement als Trennmittel diene, um
das Schaltungsteil nach dem Austrocknen leichter aus der Herstellungsform he-
rausnehmen zu kdnnen. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Feinzement ei-
nerseits an der Herstellungsform als Trennmittel und andererseits an dem Profil
aus gummielastischem Material als Haftvermittler dienen kénne. Die Patentinha-
berin sei den Nachweis schuldig geblieben, wo genau der hier in Rede stehende
Fachmann der Patentschrift entnehmen solle, wie die Haftung zwischen dem

gummielastischen Profil und dem Schalungsteil erzeugt werden kénne.



Auch die Merkmale des Anspruchs 2 seien nicht ausreichend offenbart, da tber-

stehende Stege auch bei einem Profil gemald der Figur 2 der Streitpatentschrift

uberhaupt nicht und somit auch nicht zu einem nur geringfiigigen Uberstand tiber

die Unterseite des Schalungsteils fihren kdnne. Der Gegenstand des Streitpatents

sei ferner nicht patentfahig, weil er durch eine offenkundige Vorbenutzung

neuheitsschadlich vorweggenommen sei. Sie habe am 30. Mai 1994 ohne Ge-

heimhaltungsverpflichtung an die Firma Sikler Betonwerk Abdeck- und Abschal-

profile geliefert, die den Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents vor-

wegnahmen. Sie hat hierzu Beweis durch Einvernahme von Zeugen angeboten

und folgende weitere Unterlagen vorgelegt:

NK1
NK2
NK3
NK4

NKS

NK6

FR-A-2 643 010,

Rechnung der Klagerin Nr. 98 14 950 vom 30. Mai 1994,
Preisliste vom November 1994,

NK3 mit handschriftich eingezeichnetem Profil aus
gummielastischem Material,

Werkstattzeichnung vom 8. Marz 1994 zur Herstellung des
Mundstlcks fur die Extrudiermaschine, die zur Herstellung des
Profils ABS 180 diente,

US-A-4 223 502.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 692 352 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Er macht geltend, die von der Klagerin geltend gemachte offenkundige Vorbenut-
zung sei nicht substantiiert dargelegt, und halt das Streitpatent fur patentfahig. Er

beruft sich auf folgende Unterlagen:

NB1 Die Verarbeitung eines Schalungsteils zur Herstellung eines

Betonfertigteils nach dem Streitpatent

NB2 Prospekt "Kosten senken — eine saubere Arbeit durch
AUFKANTUNGEN UND ABSCHALUNGEN MIT
GLASFASERBETON

NB3 Auszige aus der GENIOS Databank GRUPFIRM — Stand
10. Oktober 2001

NB4 Erklarung der Fa. Sikler — Mohring vom 18. Januar 2002

NB5 Zeichnerische Darstellung der angeblichen offenkundigen Vor-
benutzung.

Entscheidungsqgriinde

Die zulassige Klage erweist sich als unbegrundet.

Die geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit und
der unzureichenden Offenbarung stehen dem Streitpatent nicht entgegen, Art Il 8
6 Abs 1 Nr 1, Nr 2 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit a, 52, 54, 56, 83 EPU.

1. Das Streitpatent betrifft ein die Sichtflache eines Betonfertigteils bildendes
Schalungsteil aus faserverstarktem, feinkérnigen Material, das in das Betonfertig-
teil eingegossen wird. Nach der Streitpatentschrift ist es bekannt, Schalungsteile
fur Betonfertigteile aus feinkdrnigem Material (z.B. Zement) mit Faserverstarkung
herzustellen und diese Schalungsteile als sogenannte verlorene Schalungsteile zu
verwenden, d.h., sie in das Betonfertigteil zu integrieren (Streitpatentschrift Sp 1 Z
5-9). Betonfertigteile wirden mit einer Wassernase versehen, um das Kriechen



von Regenwasser zu unterbinden (Streitpatentschrift Sp 1 Z 13-15). Schalungs-
teile und deren Herstellung, allerdings ohne Wassernase, seien z.B. aus der FR-
A-2 645 565 sowie der US-A-4 223 502 bekannt. Bei den aus diesen Druckschrif-
ten bekannten Schalungsteilen misse die Wassernase nachtraglich angebracht
werden (Streitpatentschrift Sp 1 Z 16-20).

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift besteht die der Erfindung zugrunde
liegende Aufgabe darin, bei Verwendung der bekannten Schalungsteile diese
Wassernasen in kostengunstiger Weise herzustellen (Streitpatentschrift Sp 1 Z 24-
26).

3. Zur Lésung beschreibt Patentanspruch 1

1. Ein Schalungsteil aus faserverstarktem, feinkdrnigen Material,

2. das in das Betonfertigteil eingegossen wird und

3. das die Sichtflache eines Betonfertigteils bildet,
wobei

4. an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton an
der Unterseite eine Wassernase ausgespart wird, derart,

5. dass das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Un-
terseite mit einem der Form der Wassernase entsprechenden Pro-
fil versehen ist,

6. welches aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden

Material besteht.

1. Der zum Nachweis der fehlenden Neuheit und mangelnden erfinderischen Téa-
tigkeit des Streitpatents von der Klagerin angebotene Beweis Uber die geltend
gemachte offenkundige Vorbenutzung des Patentgegenstands konnte nicht erho-
ben werden, da es an der ausreichend bestimmten Angabe eines Beweisthemas
mangelt. Die Klagerin hat ndmlich auch nach entsprechendem Hinweis durch den



Senat in der mindlichen Verhandlung schon nicht hinreichend konkret behauptet
und dargelegt, unter welchen Umstanden die jeweiligen Vorbenutzungshandlun-
gen offenkundig, d.h. der Offentlichkeit so zuganglich geworden sind, dass ein un-
begrenzter Personenkreis die Mdglichkeit zur genligenden Kenntnisnahme von

der Existenz und dem Inhalt der neuheitsschadlichen Tatsachen hat oder hatte.

Dies betrifft zunachst die geltend gemachte Vorbenutzung durch Lieferung von
Betonfertigteilen durch die Klagerin an die Firma S... gemaf der Anlage NK3.

Da die Betonfertigteile nach der in der mindlichen Verhandlung erfolgten Préazisie-
rung ohne daran befestigte Dreikantleisten von der Klagerin geliefert wurden, hatte
es Angaben dazu bedurft, unter welchen Umstadnden welche nicht zur Geheim-
haltung verpflichtete Personen von dem danach erst im Unternehmen der Firma
Sikler hergestellten patentgemaflen Schalungsteil gentigend Kenntnis nehmen
konnten. Auch soweit eine offenkundige Vorbenutzung durch die Besprechung
zwischen Herrn R... und Herrn Sch... von der Firma Schl... vom

30. Mai 1994 und dem darauf basierenden Einbauvorschlag seitens der Klagerin
mit der Skizze vom 3. Juni 1994 gemal der in der miundlichen Verhandlung in Ko-
pie vorgelegten eidesstattlichen Versicherung des Herrn R... vom

16. Oktober 2000 behauptet wird, fehlt es an hinreichenden Angaben dazu, wie
ein unbegrenzter Personenkreis die Mdglichkeit zur geniigenden Kenntnisnahme

von dem angeblich patentgemalien Einbauvorschlag gehabt haben sollte.

2. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung liegt

nicht vor.

Fur die Ausfuhrbarkeit bzw die vollstandige Offenbarung der Lehre des Patents
genugt es in der Regel, wenn der angestrebte Erfolg nach einigen wenigen, aber
vom Fachmann aufgrund seines Fachwissens und Fachkoénnens nach den Anga-
ben der Patentschrift ohne unzumutbaren Aufwand durchgefiihrten Versuchen
eintritt (GRUR 1965, 138, 141/142 — Polymerisationsbeschleuniger; GRUR 1976,
213/214 reSp Il — Brillengestelle).



Das Streitpatent genlgt diesen Anforderungen.

Dabei sind fur die Beurteilung der ausreichenden Offenbarung einer technischen
Lehre nicht nur die Patentanspriche, sondern die gesamten Unterlagen des er-
teilten Patents malRgebend. In der Patentschrift ist ausgefihrt, dass die Oberfla-
che des gummielastischen Profils vorzugsweise nur im Bereich der Berthrung mit
dem Schalungsteil eine gewisse Rauhigkeit aufweist, so dass das Profil an dem
Schalungsteil haftet (vgl Streitpatentschrift Anspruch 1 iVm Sp 2 Z 29 bis 33).

Fur den hier angesprochenen Fachmann, einen Meister oder Fachhochschulinge-
nieur mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Herstellung von Betonformteilen gehort
es zum handwerklichen Kénnen mit den Angaben in der Patentschrift Gummipro-
file mit einer solchen Oberflachenrauhigkeit auszusuchen, dass der patentgemalle
Zweck erfullt wird. Diesem Fachmann kommt es auch nicht in den Sinn, vorgese-
hene Haftflachen auf dem gummielastischen Profil mit dem als Trennmittel ver-
wendeten Feinzement zu belegen. Denn nach der Lehre des Patents wird erst
Feinzement auf das Formteil 4 und zum Teil auf das Begrenzungsteil 6 aufge-
spritzt. Danach wird das faserverstarkte Material auf das Formteil 4 aufgespritzt
und verdichtet (vgl Patentschrift Sp 1 Z 55 bis Sp 2 Z 2). Von einem Auftrag des
als Trennmittel wirkenden Feinzements auf das gummielastische Profil 2 ist, we-
der an dieser, noch an einer anderen Stelle der Streitpatentschrift die Rede. Au-
Berdem schliel3t die Lehre des Streitpatents nicht aus, das gummielastische Profil
mit einem Haftvermittler zu versehen, der sowohl die Haftfahigkeit am Formteil 4
als auch am Begrenzungsteil 5 erhoht. Es ware auch eine im Fachwissen des
Fachmanns liegende Mdoglichkeit, ein Gummiprofil 2 derart am Begrenzungsteil 5
festzulegen, dass nach Entfernen des Formteils 4 und des Begrenzungsteils 5 die
Stege des am Schalungsteil 1 haftenden Profils 2 durch die gummielastischen Ei-
genschaften an der Unterseite des Schaltungsteils geringfligig vorstehen (An-

spruch 2).

3. Das die Sichtflache eines Betonfertigteils bildende Schalungsteil gemaR3 Pa-

tentanspruch 1 des Streitpatents ist neu.



Denn der von der Klagerin entgegengehaltene Stand der Technik zeigt kein
Schalungsteil mit sdmtlichen im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen.

Aus der bereits im Prufungsverfahren benannten und von der Klagerin als NK1
vorgelegten franzosischen Patentschrift 26 43 010 ist ein Betonformkorper be-
kannt, bei dem eine Wassernase dadurch erzeugt wird, dass ein Giel3beton in
eine Schalung eingeflllt wird und auf dessen noch nicht ausgeharteten Oberflache
ein langlicher Stab eingedrtickt wird (vgl NK1 Fig 1 bis 3). Die streitpatentgemalie
Ausbildung der Wassernase gemal den streitpatentgemafl3en Merkmalen 4 bis 6
des Anspruchs 1 ist dort nicht verwirklicht.

Die ebenfalls im Prufungsverfahren bertcksichtigte und als NK6 entgegengehal-
tene US 4 223 502 zeigt ebenfalls einen Betonkorper. Bei dessen Herstellung
werden zwischen einzelne Elemente Gummidichtungen eingelegt, die ein Verlau-
fen der GielBmasse auf die Vorderseite des Bauteils verhindern sollen (vgl NK6 Fig
7 Bezugszeichen 10 iVm Sp 3 Z 60 bis 65). Auch hier werden die Merkmale 4 bis
6 des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht verwirklicht.

Die von der Klagerin geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen bleiben
bei der Prifung der Neuheit aulRer Betracht, da sie — wie bereits ausgefuhrt wurde

— nicht substantiiert vorgetragen sind.

4. Die Entwicklung des streitpatentgemalfien Gegenstandes beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Wie bereits bei der Erorterung der Neuheit ausgefihrt wurde, zeigt der zu bertck-
sichtigende Stand der Technik, bei dem auch hier die geltend gemachten offen-
kundigen Vorbenutzungen aus den angegebenen Griinden auf3er Betracht blei-
ben, keine Gegenstande, in denen die Merkmale 4 bis 6 des Patentanspruchs 1
des Streitpatents verwirklicht sind. Der Fachmann konnte also aus diesem Stand
der Technik keine Anregungen entnehmen, ein Schalungsteil herzustellen, das als
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Sichtflache eines Betonteils dienen soll, wobei an der Nahtstelle zwischen dem
Schalungsteil und dem Beton an der Unterseite eine Wassernase ausgespart wird,
derart, dass das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite
mit einem der Form der Wassernase entsprechenden Profil versehen ist, welches

aus gummielastischem, an dem Schalungsteil haftenden Material besteht.

Die weiteren in der Streitpatentschrift zitierten und/oder im Prufungsverfahren ge-
nannten Druckschriften gehen nicht tGiber den oben genannten Stand der Technik
hinaus und fiihren weder einzeln, noch in einer Kombination untereinander
und/oder mit den erdrterten Druckschriften zu einer anderen Beurteilung der

Sachlage.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents ist somit bestandsfahig und mit ihm die

auf ihn riickbezogenen Unteranspriiche.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVvm § 91 Abs 1 ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von 8§ 99

Abs 1 PatG iVm § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Hellebrand Dr. Jordan Brandt Dr. Kellner Dr. Egerer
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