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betreffend das Patent DE 43 01 985

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 11. Februar 2003 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richter Dipl.-Ing. Koéhn,

Dipl.-Ing. Dr. Pdsentrup, Brandt und Dipl.-Ing. Frihauf

fur Recht erkannt:

Das Patent DE 43 01 985 wird fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

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

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. Januar 1993 angemeldeten
Patents DE 43 01 985 (Streitpatent). Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum
Herstellen eines Bohrlochs flr die Injektion von mit Zement gebundenen Fullgu-

tern in Rissen und umfasst 2 Patentanspriiche, die wie folgt lauten:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs fur die Injektion von
mit Zement gebundenen Fillgutern in Rissen, insbesondere in ei-
nen Bauwerkskdrper aus Beton, wobei in eine, zum Riss fihrende
anzufertigende Bohrung, ein Packer eingeflihrt und in den jeweili-
gen Riss mit Zement gebundene Fullguter injiziert werden, da-
durch gekennzeichnet , dass das Bohrloch ohne axiale Schlag-
bewegung unter drehendem Bohren eines Kernbohrgerates und

gleichzeitiger Flussigkeitsspulung hergestellt wird.



2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flissigkeitssplilung unter Verwendung von Wasser als Sptlme-

dium durchgefuhrt wird."

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfa-
hig, weil er insbesondere nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruhe. Zur Begrin-

dung bezieht sich die Klagerin auf folgende Dokumente:

KO2 DE 8800 387 U1,

KO3 DE 4022 428 Al,

K04 "Neues Worterbuch der deutschen Sprache", Seite 135,
KO5 "Der kleine Brockhaus" Stichwort: Bohrer,
KO6 DE 3833767 Al,

KO7 US4 128 136,

KO8 Zeitschrift IDR 6 (1972), Seiten 173-176,
KO9 9112169 U1,

K10 EP 0237 035 A2,

K11 WO 87 05 546,

K18 DE-GM 76 30 026,

K19 DE 2949 054 Al.

Die Klagerin macht weiterhin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht
patentfahig, weil er wegen offenkundiger Vorbenutzung in den Jahren 1991/1992
durch die Klagerin, namlich im Rahmen des Angebots durch die Klagerin, der Auf-
tragserteilung durch die Autobahndirektion Nurnberg sowie der Bauausfihrung
betreffend eine Reparatur der Elstertalbriicke bei Pirk gegentber dem Stand der
Technik nicht mehr neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.
Zum Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung hat sie Unterlagen vorgelegt und

Zeugen benannt. Im einzelnen wird hierzu auf die Akten verwiesen.



Die Klagerin beantragt,

das Patent DE 43 01 985 flr nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise beantragt sie, das Streitpatent nach dem erteilten Patentanspruch 1 auf
ein Verfahren zur Herstellung eines Bohrlochs in einem Bauwerkskorper aus Be-
ton zu beschranken und dem Patentanspruch 1 des Streitpatents folgende Fas-

sung zu geben:

"1. Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs fiir die Injektion von mit
Zement gebundenen Fillgitern in Risse in einem Bauwerkskorper
aus Beton, wobei in das zum Riss fuhrende Bohrloch ein Packer ein-
gefuhrt und in den jeweiligen Riss die mit Zement gebundenen Full-
guter injiziert werden, dadurch gekennzeichnet , dass das Bohrloch
ohne axiale Schlagbewegung unter drehendem Bohren eines Kern-

bohrgerates und gleichzeitiger Flussigkeitssptlung hergestellt wird."

Patentanspruch 2 gemal} Hilfsantrag entspricht dem Patentanspruch 2 in der er-

teilten Fassung.

Sie tritt dem Vorbringen entgegen und halt den Gegenstand des Streitpatents flr
patentfahig. Sie bestreitet die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenut-
zung. Selbst bei Unterstellung der Offenkundigkeit nehme die Vorbenutzung den

Gegenstand des Streitpatents nicht vorweg.

Zur Stutzung ihres Vorbringens hat die Beklagte folgende Unterlagen vorgelegt:



B2 HILTI, Produkte und Anwendungen 1991, Seiten 99-103

B3  Fachzeitschrift "BAUSUBSTANZ 6/92", Seiten 15-17; "Autobahnbricke:
Microfein verfugt”

B4  Der Bundesminister fur Verkehr: ZTV-RISS 88

B5  Der Bundesminister fur Verkehr und andere: ZTV-RISS 93

B6  DAIfStb-Richtlinie "Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen"” Sonder-
druck aus Bundesbaublatt Juni 1990, Seiten 17-19, R. Stratmann-Albert:
"Fullen von Rissen*

B7 Berichtsband der internationalen Fachtagung ,Konstruktive Instandset-
zung,..." in Innsbruck-Igls, 7./8. Februar 1991, Seiten 143-150, G. Ivanyi

"Fullen von Rissen - Neuentwicklungen".

Sie bietet Sachverstandigengutachten an fir die Behauptung, dass Dubell6cher in
Beton bisher nicht ausgespult wurden, um Bohrabtrag zu entfernen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Klage erweist sich als begriindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit fahrt zur
Nichtigkeit des Streitpatents (§ 22 Abs 1, § 21 Abs 1 Nr 1 PatG).

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs fir

die Injektion von mit Zement gebundenen Fillgitern in Rissen.

Nach den Angaben der Streitpatentschrift ist das Verfillen von Rissen in Beton-
teilen mittels injizierter Zementsuspensionen aus der DE 40 22 428 Al bekannt
(Streitpatentschrift Sp 1 Z59 bis Sp 2 Z4). Danach wirden die zur Rissverfiullung
erforderlichen Bohrungen mit einem Schlagbohrwerkzeug eingebracht, wobei im

Bedarfsfall das Werkzeug gekihlt werde. Das Einbringen des Schlagwerkes fuhre



jedoch dazu, dass der Bohrabtrag die Risse zusetze und diese dadurch nicht ge-
nigend Rissfullmaterial aufnehmen kénnten. An das Werkzeug herangebrachte
Kahlflissigkeit verschlimmere diesen Effekt, da die Kihlflissigkeit auch durch die

zu verfillenden Risse abfliel3e und dabei Bohrstaub in die Risse trage.

2. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe des Streitpatents, ein Bohrloch so
herzustellen, dass der Riss frei liegt und injiziert werden kann, wobei der Bohr-
lochdurchmesser so klein wie mdglich sein soll, um das Bauteil, also beispiels-
weise das Betonbauteil, moglichst nicht oder nur geringfligigst zu beschéadigen
(Streitpatentschrift Sp 2 Z 14 bis 19).

3. Zur Lésung beschreibt Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung ein

Verfahren zum Herstellen eines Bohrlochs fur die Injektion von mit Zement
gebundenen Fullgitern in Rissen, insbesondere in einen Bauwerkskorper

aus Beton,

1. wobei in eine anzufertigende, zum Riss fihrende Bohrung, ein Packer
eingefihrt wird,

2. in den jeweiligen Riss mit Zement gebundene Fullguter injiziert werden,

3. wobei das Bohrloch ohne axiale Schlagbewegung unter drehendem
Bohren eines Kernbohrgerates und

4. gleichzeitiger Flussigkeitsspilung hergestellt wird.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Streitpatent ist nicht patentfahig, da er
gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit beruht.

Der angegriffene Anspruch 1 betrifft gemaR seinem Oberbegriff ein Verfahren zum

Herstellen eines Bohrlochs fiir die Injektion von mit Zement gebundenen Fullgu-



tern in Risse eines Bauwerkskorpers mittels eines Packers, der in das zu einem

Riss fuhrende Bohrloch eingefthrt ist.

Die deutsche Offenlegungsschrift 40 22 428 beschreibt eine Vorrichtung fur die
Rissverfillung in Bauwerkskorpern aus Beton oder Mauerwerk, mit der Zement-
suspensionen Uber Bohrldcher und darin angeordnete Packer in Risse injiziert
werden kénnen. Anders als in der Streitpatentschrift zu dieser Druckschrift aus-

gefuhrt, fehlen Hinweise auf die Herstellungsweise des Bohrlochs.

Wird das Bohrloch fir derartige Rissverfillungen mittels eines Schlagbohrwerk-
zeugs hergestellt, bei dem der Bohrer sowohl axial schlagende als auch drehende
Bewegungen vollzieht, besteht das Problem eines Verstopfens der Risse durch
den Bohrabtrag bzw das Bohrmehl, mit der Folge, dass die Risse die Zementsus-
pension nicht in einem Umfang aufnehmen, wie das zur Stabilisierung des Bau-

werkskorpers erwiinscht ist.

Zur Vermeidung dieses Nachteils lehrt der Anspruch 1 des Streitpatents daher,
das Bohrloch durch Anwendung des Kernbohrverfahrens mit gleichzeitiger Flis-
sigkeitsspllung herzustellen. Hierdurch gelingt es, die Risséffnungen frei zu legen
und ihr Aufnahmevermdgen flr die Zementsuspension wahrend des Injektionsvor-

ganges zu verbessern.

Der Fachmann, als hier zustandig wird ein Bau- oder Maschinenbauingenieur an-
gesehen, der auf dem Gebiet der Sanierung von Bauwerkskorpern durch Riss-
verfullung mehrjahrige Berufserfahrung besitzt und mit den hierflr eingesetzten
Arbeitsgeraten vertraut ist, bendtigte am Anmeldetag des Streitpatents jedoch
keine erfinderische Tatigkeit, die Lehre des Anspruchs 1 aufzufinden. Wie die Be-
klagte eingeraumt hat, war zu diesem Zeitpunkt dem Fachmann neben dem
Schlagbohrverfahren auch schon das Kernbohrverfahren mit Flussigkeitsspulung
gelaufig. Dies ergibt sich beispielsweise durch die ZTV-RISS 88, in der unter
Kap. 1.7.5 auf die Herstellung von Probekdrpern zwecks Gutetiberwachung der

Rissverfillung allgemein (S 10 liSp Abs 1 u 2) und unter Kap. 3.7.4. (2)-kursiv-



(S 14) auf die Enthahme von Probekdrpern in Gestalt von Bohrkernen mit Durch-
messern von 50 mm oder weniger hingewiesen ist, sowie durch die ua von der
Firma HILTI beworbenen Kernbohrgerate mit integriertem Wasserdurchfluf3 (HILTI
Produkte und Anwendungen 1991, S 101 'DCM 1. Diamant-Kernbohrgerat’).

Kommt der Fachmann bei der Gutetberwachung einer mit Zementsuspension er-
folgten Rissverfullung Uber ein mit einem Schlagbohrer erzeugtes Bohrloch auf-
grund der Inaugenscheinnahme eines entnommenen Probekerns zum Ergebnis,
dass die Zementsuspension nicht im gewtnschten Umfang in den Riss einge-
drungen ist, weil die Offnungen des Risses durch Bohrmehl mehr oder weniger
zugesetzt waren, hat er Veranlassung, die ihm zur Verfigung stehenden Bohr-
verfahren hinsichtlich der Menge des beim Herstellen einer vorgegebenen Bohr-
lochgro3e entstehenden Bohrabtrags zu vergleichen. Ohne Versuche durchfihren
Zu mussen, Ubersieht er sofort, dass bei gleichem Bohrlochdurchmesser das
Kernbohrverfahren gegentber dem Schlagbohrverfahren einen zumindest um den
Bohrkern niedrigeren Bohrabtrag im Bohrloch hinterlasst. Zieht der Fachmann
daraufhin bei der Rissverfullung gemafR deutscher Offenlegungsschrift 40 22 428
zur Herstellung des Bohrlochs — ggf nur probeweise - das Kernbohrverfahren in
Betracht und setzt dazu beispielsweise das DCM 1 Diamant-Kernbohrgerat der
Firma HILTI in, das mit einer Einrichtung zur Wasserspuilung ausgertstet ist, die

offensichtlich gleichzeitig mit dem Bohren fir eine Kihlung und Spilung des Boh-
rers und damit auch des Bohrlochs sorgt, gelangt er ohne erfinderisches Bemuihen

unmittelbar zur Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents.

Dass die einschlagige Fachwelt das gegentber dem Schlagbohrverfahren deutlich
teurere Kernbohrverfahren nicht in Erwagung gezogen héatte, wie die Beklagte
meint, kann eine erfinderische Tatigkeit nicht stitzen. Denn eine derartige Ent-
scheidung folgt aus rein wirtschaftlichen Uberlegungen unter Abwagung der Vor-
und Nachteile alternativer Malinahmen, hier zweier an sich bekannter Bohrverfah-
ren, die der Fachmann grundsatzlich anstellt, nachdem er deren technische Eig-
nung vorher gepruft hat. Auch der Ansicht der Beklagten, die Fachwelt habe eher

einen Losungsansatz fur das Problem der mangelhaften Rissverfullung bei An-



wendung von zementgebundenen Fullgutern darin gesehen, die Viskositat dieser
Fullguter jener der bisher verwendeten Kunstharze anzunéhern, vermochte der
Senat nicht zu folgen. Dieser Ansatz lal3t aul3er Acht, dass der erhebliche Bohr-
abtrag beim Schlagbohren hierdurch nicht vermindert werden kann, insbesondere
gro3ere Bruchstiicke im Bohrabtrag nicht durch ein dinnflissigeres Fllgut daran
gehindert sind, weiterhin Rissdffnungen zu verstopfen. Zum weiteren Einwand der
Beklagten, dass bei den bekannten Kernbohrgeraten die Wasserspulung sich nur
auf das Bohrgerat selbst beziehe, ist darauf zu verweisen, dass die Wasserspi-
lung bei Bohrgeraten auf die Kuhlung des Bohrers wahrend des Bohrvorganges
abzielt und dazu die Bohrerspitze oder Bohrkrone mehr oder weniger von Wasser
umspult wird, womit sowohl eine Kihlung des Bohrers als auch eine Ausspulung
des Bohrabtrags bzw ein Freispllen von z.B. Rissoffnungen einhergeht. Mit der
Anwendung der ublichen Kernbohrgerate werden daher die mit dem Gegenstand
des Streitpatents angestrebten Ziele automatisch erreicht.

2. Auch das Verfahren des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag ist nicht patentfahig.

Dieses Verfahren ist gegentiber dem des Anspruchs 1 nach der Streitpatentschrift
beschrankt auf ein solches fur Bauwerkskérper aus Beton. Da der og nachstkom-
mende Stand der Technik (deutsche Offenlegungsschrift 40 22 428) bereits die
Rissverfillung mit Zementsuspension in Betonteilen beschreibt, gelten die vorste-
henden Erwégungen und die sich daraus ergebende Beurteilung der erfinderi-
schen Tatigkeit in gleicher Weise fur den Gegenstand des Anspruchs 1 nach

Hilfsantrag.

3. Das Verfahren des auf Anspruch 1 nach Haupt- oder Hilfsantrag rickbezoge-
nen Anspruchs 2 ist ebenfalls nicht patentfahig. Es sieht die Wahl von Wasser als
Spulmedium vor. Da Wasser dem Fachmann als Spul- und KiahImittel fir Bohrun-
gen in Beton und Mauerwerken gelaufig ist, liegt seine Verwendung auch bei der

Herstellung von Bohrléchern fir die Rissverfullung mit Zementsuspensionen auf
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der Hand. Entgegenstehendes ist von der Beklagten auch nicht vorgetragen wor-

den.

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

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit ergeht auf Grund von § 99

Abs 1 PatG iVm 8§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Hellebrand Kohn Dr. POsentrup Brandt Frahauf
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