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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 7. Dezember 2004 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Schroder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der
Richterin Dr. Proksch-Ledig

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der angefoch-
tene Beschluld aufgehoben.

Das Patent wird unter Abanderung der Bezeichnung in "Ver-
fahren zur Herstellung einer Dichtwandmasse" mit folgenden
Unterlagen beschrankt aufrechterhalten:

Patentanspriche 1 bis 4 vom 17. November 2004,

Beschreibung nach Patentschrift mit den Anderungen geman
den Unterlagen vom 17. November 2004.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschlul vom 8. Dezember 2003 hat die Patentabtei-
lung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 198 43 092 mit der

Bezeichnung

,Dichtwandmasse*



in vollem Umfang aufrechterhalten.

Von den dem Beschluly zugrundeliegenden erteilten Patentansprichen 1 bis 4

lautet Anspruch 1 wie folgt:

,2Dichtwandmasse, herstellbar, indem
- ein lagerstattenbedingt zementsuspensionsstabiler oder lager-
stattenbedingt nichtzementsuspensionsstabiler Bentonit durch
Schocktrocknung in mikroporésen Zustand verbracht und gemah-
len wird, so dass ein Feingrield entsteht, der
einen KorngroéRenbereich bis 0,1 mm,
eine Dichte von 900 bis 1200 kg/m?,
einen Wassergehalt von 7 bis 12 Gew.-%,
einen Nay0-Gehalt von 0,5 bis 3,5 Gew.-%
und
eine spezifische Oberflache pro Kornvolumen von 0,25 bis
0,5 m?/cm?® aufweist,
und der Feingriel3
- entweder in einem Einstufenverfahren mit Zement ge-
mischt,
der einen Portlandzementklinkeranteil sowie einen
Huttensand- und/oder Hochofenschlacken- oder
Trassanteil aufweist,

und mit Wasser angeruhrt wird,

- oder in einem Zweistufenverfahren mit Wasser vordispergiert

und erst dann der genannte Zement oder ein Portlandzement

eingeruhrt wird.”

Zum Wortlaut der erteilten Unteranspriche 2 bis 4, die besondere Ausgestaltun-

gen der Dichtwandmasse nach dem Hauptanspruch betreffen, wird auf die Streit-

patentschrift verwiesen.



Im Beschlul} der Patentabteilung sind die Zulassigkeit dieser Patentanspriche

sowie Ausfuhrbarkeit, Neuheit und erfinderische Tatigkeit der patentgemafien

Dichtwandmasse anerkannt. Zur Begrindung der Patentfahigkeit gegenliber dem

durch die Entgegenhaltungen
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EP 0 080 996 A1,

Technische Information Sud-Chemie TIXOTON CV15, Au-
gust 1978 nach Angabe der Einsprechenden,

Technische Information Erbsloh Aktiv-Bentonit CT, Novem-
ber 1989,

Datenblatt IBECO Aktiv-Bentonit CT, Bentonit-Technologie
GmbH, September 1994,

EP 0 696 558 A2,

DE 195 06 446 C1,

DE 25 32 304 A1,

DE 31 04 110 A1,

DE 38 00 776 A1,

10) DE 43 12 570 A1,
11) DE 36 33 736 A1,
12) DE 4121776 C2,
13) EP 0467 483 A1 und
14) EP 0567 025 A1

belegten Stand der Technik hat sich die Patentabteilung im wesentlichen auf die

Parameter des bei der Herstellung der Dichtwandmasse eingesetzten Bentonits

bezogen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.



Die Patentinhaberin verfolgt ihr Patentbegehren mit den mit Schriftsatz vom
17. November 2004 (als Hilfsantrag 1) eingereichten Patentansprichen 1 bis 4,

von denen der Anspruch 1 wie folgt lautet:

,verfahren zur Herstellung einer Dichtwandmasse, indem

- ein lagerstattenbedingt zementsuspensionsstabiler oder lagerstattenbe-
dingt nichtzementsuspensionsstabiler Bentonit durch Schocktrock-
nung in mikroporésem Zustand verbracht und gemahlen wird, so

dass ein Feingriel3 entsteht, der

einen KorngroéRenbereich bis 0,1 mm,

eine Dichte von 900 bis 1200 kg/m?,

einen Wassergehalt von 7 bis 12 Gew.-%,

einen Na,O-Gehalt von 0,5 bis 3,5 Gew.-% und

eine spezifische Oberflache pro Kornvolumen von 0,25 bis 0,5
m?/cm® aufweist,

und der Feingriel3

- entweder in einem Einstufenverfahren mit Zement gemischt,

der einen Portlandzementklinkeranteil sowie einen Huttensand und/oder
Hochofenschlacken- oder Trassenanteil aufweist, und mit Wasser angerihrt

wird,

- oder in einem Zweistufenverfahren mit Wasser vordispergiert und erst dann der

genannte Zement oder ein Portlandzement eingerthrt wird.”

Zum Wortlaut der Anspruche 2 bis 4, welche auf besondere Ausfuhrungsformen
des Verfahrens nach Anspruch 1 gerichtet sind, wird auf den Akteninhalt verwie-

sen.



Die Einsprechende tragt vor, der Verfahrensanspruch 1 sei unklar formuliert und
das beanspruchte Verfahren nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein
Fachmann es ausfihren kdnne. Den in der Fachliteratur nicht gebrauchlichen
Begriff der Schocktrocknung habe die Patentinhaberin neu kreiert; den Unterlagen
sei aber nicht zu entnehmen, wie sie im einzelnen durchgefihrt werden solle. Fur
die Mikroporositat, den Korngrofdenbereich, die dichte und die in einer ungewohn-
lichen Maleinheit angegebene spezifische Oberflache des bei der Herstellung der
Dichtwandmasse einzusetzenden Bentonits seien keine Messverfahren festgelegt.
Der Fachmann kdénne somit je nach Me3methode zu unterschiedlichen Ergebnis-
sen gelangen, die jeweils fur sich wieder mit Mel3ungenauigkeiten behaftet seien.
Soweit Uberhaupt Uberprufbar, lagen damit unter Bertucksichtung des Fachwissens
nach Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie 4. Aufl. (1983), Bd. 23,
S. 322 keine feststellbaren Unterschiede zur Herstellung von Dichtwandmassen
nach (2), (3) oder (4) vor. Somit sei das Verfahren nach Anspruch 1 nicht mehr

neu; beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluld aufzuheben und das Patent zu wider-

rufen.

Die Patentinhaberin beantragt,
die Beschwerde mit der MalRgabe zurlckzuweisen, das Patent be-
schrankt aufrechtzuerhalten auf Basis der Unterlagen vom 17. No-
vember 2004.

Die Patentinhaberin erklart aul3erdem die Teilung des Patents.

Die Patentinhaberin halt den Anspruch fur hinreichend klar formuliert und verweist

darauf, dass eine etwaige Unklarheit kein Widerrufsgrund sei; nach ihrer Auffas-



sung seien auch die Ausflhrbarkeit und die Patentfahigkeit des beanspruchten

Verfahrens gegeben. Zur Stutzung ihres Vorbringens verweist sie ua auf (5) und

(P12) D. Heim, Tone und Tonminerale, Ferdinand Enke Verlag
Stuttgart, 1990, Seite 95.

Wegen der weiteren Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Ak-

teninhalt Bezug genommen.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist zuldssig und flihrt zu dem im Tenor an-

gegebenen Ergebnis.

1. Die geltenden Patentanspriche 1 bis 4 sind zulassig.

Sie gehen inhaltlich auf die erteilten Patentanspriche 1 bis 4 zurlck.

Durch den Kategoriewechsel von der Dichtwandmasse auf das Herstellungsver-
fahren, durch welches die Masse im erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet war (vgl
die vorstehend angefihrten Patentanspriche 1 nach Streitpatentschrift und
17.11.2004) wird der Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung nicht er-

weitert oder verlagert, sondern beschrankt.

Mit dem Anspruch auf die Dichtwandmasse ist diese — wie bei jedem Erzeugnis-
anspruch — unabhangig von dem zur Charakterisierung angegebenen Herstel-
lungsverfahren Gegenstand des Schutzbegehrens (und mull dementsprechend
auch unabhangig von dem sie kennzeichnenden Herstellungsverfahren die Krite-
rien der Patentfahigkeit erfullen (vgl BGH GRUR 2001, 1129 (V.1) — zipfelfreies
Stahlband mwN). GemalR PatG § 5 Satz 2 Nr 1 ist es jedem Dritten verboten, ohne

Zustimmung des Inhabers des Patents auf das Erzeugnis dieses herzustellen.



Dies mul selbstverstandlich auch und gerade fur die Herstellung mit den im Pa-

tentanspruch festgelegten Malinhahmen gelten.

Mit dem Kategoriewechsel wird nun spezifisch dieses Herstellungsverfahren unter
Schutz gestellt sowie — nach PatG § 9 Satz 2 Nr 3 — das damit unmittelbar herge-
stellte Erzeugnis. Ein derartiger Kategoriewechsel ist jedenfalls dann zulassig,
wenn samtliche Mallnahmen des neu formulierten Verfahrensanspruchs bereits im
auf das Erzeugnis gerichteten sog product by process-Anspruchs aufgefihrt wa-
ren (vgl auch BGH GRUR 1960, 483 — ,Polyesterformkérper”; ferner die in Schulte
PatG 6. Aufl § 1 Rdn 177 sowie Busse PatG 6. Aufl § 22 Rdn 32 zitierte Entschei-
dung T 423/89 der EPA-Beschwerdekammer 3.3.1 (Nr 2) und die im Abl 1994
sonder A 67 abgehandelte Entscheidung T 5/90 der EPA-Beschwerdekammer
3.3.3 (Nr 4)).

Im Ubrigen sind von der Einsprechenden keine Bedenken gegen den vorliegend

vorgenommenen Kategoriewechsel vorgetragen worden.

2. Der Senat teilt die Auffassung der Einsprechenden, dass die Klarheit des gel-
tenden Anspruchs 1 mangelhaft ist.

Bedenken hierzu beziehen sich aber nicht auf die den eingesetzten Bentonit

betreffenden Merkmale ,Schocktrocknung®, ,mikroporés” und ,Dichte®.

Wie bei der Schocktrocknung zu verfahren ist, ist in Spalte 1 Zeilen 34 bis 42 und
Spalte 3 Zeilen 9 bis 44 der Streitpatentschrift naher ausgefthrt. Hieraus ersieht
der Fachmann, dass ein mdglichst rasches Trocknen und Vermahlen erfolgen soll,
dem eine Vertrocknung vorgeschaltet sein kann. Fur die Anfangsfeuchte des Ein-
gangsmaterials (30 bis 42 %) und die Endfeuchte des Erzeugnisses (7 bis 12 %)
sind Bereiche genannt Sp 3 Z 14/15 u 6/7), fur das Eingangsmaterial wird eine be-
vorzugte Ausgangskdérnung im Bereich von 5 bis 20 mm angegeben (Sp 3 Z 2/3).
Ferner werden verschiedenen Trocknungsarten bestimmte Eingangstemperatur-



bereiche zugeordnet (Sp 3 Z 19 bis 24); bei entsprechender Dimensionierung der
Trocknungsapparate und der Materialstrome (Tonmaterial, Luftmenge) zur Schaf-
fung einer grolRen Austauschflache erscheint auch die in Spalte 3 Zeilen 17/18 be-

schriebene Verdampfungsleistung realisierbar.

Die Angabe mikroporos ist lediglich eine qualitative. Dies ist aber nicht zu bean-
standen, sofern hiermit kein Unterschied zum Stand der Technik begrindet wer-

den soll.

Ob ein beim anspruchsgemaflen Verfahren zu verwendendes Tonmineralpulver
schockgetrocknet und mikropords im Sinne des Streitpatents ist, ist anhand der im

Anspruch 1 mit Zahlenbereichen definierten Parameter zu verifizieren.

Zum Merkmal Dichte ist dem Fachmann bekannt, dass ein- und demselben Mate-
rial je nach Definition unterschiedliche Dichtewerte zugeordnet werden kdnnen
(vgl hierzu zB auch (2) unter ,Allgemeine Eigenschaften®, (3) unter ,Eigenschaften

des trocknen Bentonits®, (4) unter ,Technische Werte®).

Ihm ist aber auch gelaufig, dass die kristallographische Dichte (welche bei von (mit
der Messflussigkeit) nicht benetzten Hohlraumen freien Partikeln der Korndichte
DIN 18 124 entspricht, vgl dort unter 3) eine von der Aufbereitung des Erzeugnis-
ses unabhangige Materialkonstante ist, die im Falle von Tonmineralien bei ca
2,6 g/cm® liegt. Die demgegeniiber weniger als 1 g/cm® betragenden Werte gemaR
Anspruch 1 missen sich daher auf einen pulverférmigen Zustand beziehen. Man-
gels naherer Angaben denkt der Fachmann hier zunachst an die fur Pulverschit-
tungen gebrauchlichste Grolde, die Schittdichte. Eine ungewohnlichere Bezugs-
grolRe wie beispielsweise die Rutteldichte hatte dagegen nach Auffassung des

Senats einer besonderen Charakterisierung bedurft.

Auch wenn das vorbringen der Einsprechenden zutreffen sollte, dass die Bestim-

mung der Schuttdichte in Abhangigkeit von den gewahlten Bedingungen (Abmes-
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sungen des Auswiegegefalies, Fallhdhe des Schuttguts) zu abweichenden Ergeb-
nissen fuhren kann, wird sie — ausweislich der Entgegenhaltungen (3) bis (4) — von
der Fachwelt als geeignete Kenngrolde angesehen. Etwaige Ungenauigkeiten der

Bestimmung liest der Fachmann als Fehlergrenzen mit (vgl insbes (4) aaO).

Unklar wird der Patentanspruch 1 jedoch durch die Merkmale ,Korngro3enbereich
bis 0,2 mm*“ und ,spezifische Oberflache pro Kornvolumen von 0,25 bis 0,5

m?/cm>* gestaltet.

Messverfahren zur Bestimmung dieser Korngrofden sind im Anspruch 1 nicht defi-
niert, und es ist bekannt, dass unterschiedliche Bestimmungsmethoden zu gradu-
ell abweichenden Ergebnissen fuhren kdnnen. Wahrend die Beschreibung des
Streitpatents bezlglich der Kornfeinheit noch einen Hinweis auf die ,Sichtung®
liefert (Sp 3 Z 50 bis 53), welche auch in (5), Anspriche 15 und 16 iVm S 6 Z 45
bis 55 erwahnt ist, enthalt sie zur Melmethode fiur die spezifische Oberflache

keine Angaben.

Zwar ist dem Fachmann zB aus (P12) die Belegung aller Oberflachen mit polaren
organischen Molekulen als fur Tonkomponenten etabliertes Verfahren vertraut.
Dieses Verfahren kann jedoch in Abhangigkeit von der verwendeten organischen
Substanz zu unterschiedlichen Ergebnissen fuhren und, da das Streitpatent an-
dere Melmethoden wie die BET-Methode oder die Quecksilber-Instrusions-

methode nicht ausschlief3t, sind noch weitere Abweichungen moglich.

Der Einwand mangelnder Klarheit ist aber — so berechtigt er sein mag — kein Ein-
spruchs- oder Widerrufsgrund, wie auch die Einsprechende nicht verkennt (vgl
Schulte PatG 6. Aufl § 21 Rdn 36; Busse PatG 6. Aufl § 21 Rdn 17). Die sich fir
die erdffnende Moglichkeit, bei der Auswertung des Standes der Technik die fur
sie gunstigste Melimethode zu wahlen, hatte die Patentinhaberin gegen ihr unkla-

res Schutzbegehren gelten lassen missen.
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3. Das beanspruchte Verfahren ist so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein

Fachmann es ausfihren kann.

Wie bereits erodrtert, weist die Beschreibung des Streitpatents den Fachmann die
entscheidende Richtung, wie er Bentonit zu behandeln hat, um in ,durch Schock-
trocknung in mikroporésen Zustand“ zu verbringen und dabei die im Patentan-
spruch aufgeflihrten Parameter dieses Ausgangsmaterial fur die Herstellung aber

Dichtwandmasse einzustellen.

Die Uberprifbarkeit von Wasser- und Na,0-Gehalt hat die Einsprechende nicht

ernsthaft bestritten, sie ist auch nach Auffassung des Senates nicht zu bezweifeln.

Dal unter der Dichte die Schuttdichte zu verstehen ist, wurde bereits dargelegt;

trotz etwaiger Unscharfe der Bereichsgrenzen ist diese Eigenschaft zu bestimmen.

Wie erwahnt, kdnnen bei der Bestimmung des KorngroRenbereiches und der spe-
zifischen Oberflache pro Kornvolumen Schwankungen auftreten. Es liegt damit
aber keineswegs der Fall vor, dass der Fachmann auch bei redlichem Bemuhen
diese Parameter, Uberhaupt nicht bestimmen konnte (Schulte PatG 6. Aufl § 21
Rdn 37). Die nach Auffassung der Einsprechenden ungebrauchliche Dimension
spezifische Oberflache pro Kornvolumen (m?cm?®) kann der Fachmann unter Be-
riicksichtigung der Korndichte (g/cm®) in die spezifische Oberflache pro Gewichts-

einheit (mz/g) umrechnen und umgekehrt.

Zweifel an der Ausfuhrbarkeit der sonstigen Malinahmen des Anspruchs 1 wie
Wahl des Zementbindemittels und ein — oder zweistufiges Anrtihren mit Wasser
zur Dichtwandmasse, sind von der Einsprechenden nicht geduf3ert worden und

nach Auffassung des Senates auch nicht angezeigt.

4. Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 ist neu.
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Es unterscheidet sich von der aus (2), (3) und (4) bekannten Herstellung von
Dichtwandmassen jeweils schon dadurch, dass ein Bentonit in Form eines Fein-
grielBes verwendet wird, der eine spezifische Oberflache pro Kornvolumen von
0,25 bis 0,5 m?/cm® aufweist. Dies entspricht nach der vorstehend erwahnten Um-

rechnung einer spezifischen Oberfliche von ungefahr 0,1 bis 0,2 m?/g.

In (2), (3) und (4) sind keine spezifischen Oberflachen der eingesetzten Bentonite
angegeben; nach (Pl 2) liegen die spezifischen Oberflachen fir Smectite Ublicher-
weise im Bereich von 600 bis 800 m?/g. Die Einsprechende hat keine Messergeb-
nisse vorgelegt, die einen hiervon um GroéRenordnungen kleineren Wert bei den

Materialien nach (2), (3) oder (4) glaubhaft machen kdnnten.

Dal eine der weiteren Entgegenhaltungen das beanspruchte Verfahren neuheits-
schadlich vorwegnimmt ist von der Einsprechenden nicht geltend gemacht worden

und fir den Senat nicht ersichtlich.

5. Der Gegenstand des Anspruchs 1 vom 17. November 2004 beruht auch auf ei-

ner erfinderischen Tatigkeit.

Wie bereits ausgefuhrt, ist die spezifische Oberflache des eingesetzten Bentonits
mit 0,1 bis 0,2 m?g ungewdhnlich niedrig, der in (Pl 2) angefilhrte Bereich fiir
Smectite liegt um den Faktor 3000 (= 600 : 0,2) bis 8000 (= 800 : 0,1) héher.

Da der Stand der Technik weder Hinweise auf eine derart dramatische Absenkung
der spezifischen Oberflache noch eine Anregung zu der hierfur als ursachlich an-
gegebenen Schocktrocknung des bei der Herstellung der Dichtwandmasse einge-
setzten Tonmineralanteils liefert, unter Verwendung einer derartigen Bentonit-

bestandteils zu verfahren.

Es kann auch nicht argumentiert werden, die Schocktrocknung des Bentonits sei

im Falle von lagerstattenbedingt zementsuspensionsstabilem Material Uberfllssig
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und fur den Erfolg des Verfahrens technisch nicht relevant. Denn nach den
unwidersprochenen Angaben in der Streitpatentschrift (Sp 2 Z 42 bis 47) kdnnen
damit auch Dichtwandmassen mit bisher hierfir nicht geeigneten Zementen her-

gestellt werden.

6. Nach alledem ist Anspruch 1 rechtsbestandig; die auf ihn rickbezogenen Un-

teranspruche 2 bis 4 haben mit ihm Bestand.

Schroder Wagner Harrer Proksch-Ledig
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