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betreffend das deutsche Patent 198 34 925

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 3. April 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Schermer sowie des Richters Engels, der Richterin

Dipl.-Chem. Dr. Proksch-Ledig, des Richters Dipl.-Chem. Dr. Gerster und der
Richterin Dr. Schuster

fur Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 198 34 925 wird insoweit teilweise fir

nichtig erklart, als es tber folgende Fassung hinausgeht:

1. Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei eine
ruhrbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von Ker-
nen oder Nussen unter Zugabe einer ersten Flussigkeit im
Gewichtsverhaltnis 100:50 bis 1000 hergestellt wird, die-
ser ruhrbaren, ersten Substanz Ol oder fliissiggemachtes
Fett im Gewichtsverhaltnis 100:20 bis 120 hinzugegeben
wird und somit eine zweite Substanz gewonnen wird, wel-
che in dem Mal3gabe gesauert wird, dass dadurch eine
festere, namlich pastdése Konsistenz, ahnlich der von

Quark oder Frischkase erhalten wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,

dass die zweite Substanz durch Bakterien gesauert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweiten Substanz eine saure zweite Flussigkeit
oder ein Sauerungsmittel zugegeben wird, wobei durch
die Menge der zugegebenen sauren zweiten Fllssigkeit
die Konsistenz der hergestellten Substanz bestimmbar ist.



10.

Verfahren nach  Anspruch 1,2 oder3, dadurch
gekennzeichnet, dass das zugegebene Ol oder Fett aus

Kernen oder Nussen gewonnen ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kerne oder Nusse von einer einzi-

gen Pflanzenart stammen.

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,

dass die Kerne Sonnenblumenkerne sind.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Flussigkeit Wasser, Obst-
oder Gemdisesaft enthélt oder aus Pflanzen oder Pilzen

gewonnen ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die saure zweite Fllssigkeit Zitronen-
saft ist.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der ersten Substanz Salz, Zucker oder
salz-, bzw. zuckerahnliche Stoffe mit einem Gewichtsanteil
bis zu 200 %, bezogen auf die Kerne oder Niusse zugege-

ben werden.

Verfahren nach einem der Ansprtiche 3 bis 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Mengenverhaltnis der sauren
zweiten Flussigkeit zur flissigen zweiten Substanz 2 bis

20:100 in Bezug auf deren Gewichtsanteile betragt.



11.

12.

13.

14.

15.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste Substanz eine breiige
Konsistenz erhalt.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die hergestellte Substanz mit Luft
oder Stickstoff etwas aufgeschlagen wird.

Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der
vorstehenden Anspriche herstellbar ist, mit folgenden
Zutaten:

- zerkleinerte Kerne oder Nisse

- eine erste Flussigkeit,

- Ol oder Fett,

- ein Sauerungsmittel,

wobei das Gewichtsverhaltnis der zerkleinerten Kerne
oder Nusse zu der ersten Flussigkeit 100:50 bis 1000 be-
tradgt, wobei das Gewichtsverhaltnis der zerkleinerten
Kerne oder Niisse und der ersten Fliissigkeit zu Ol oder
Fett 100:20 bis 120 betragt und die Substanz eine pastose
Konsistenz, ahnlich der von Quark oder Frischkase auf-

weist.

Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestand-

teil eines Nahrungsmittels.

Verwendung nach Anspruch 14 als Tofu- oder
Milcheiweil3ersatzprodukt.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.



II. Die Klagerin tragt 2/3, die Beklagte tragt 1/3 der Kosten des
Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in Héhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 4. August 1998 beim Deutschen
Patentamt angemeldeten und am 28. September 2000 erteilten deutschen Patents
DE 198 34 925 C2. Das Streitpatent mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Herstel-
lung einer biologischen Substanz aus Kernen oder NiUssen sowie derartige Sub-
stanz und deren Verwendung® umfasst 22 Patentanspriiche. Die unabhangigen
Patentanspriiche 1, 13, 14, 17 und 20 lauten:

1. Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei eine rihr-
bare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder
Nussen unter Zugabe einer ersten Flissigkeit im Gewichts-
verhaltnis 100:50 bis 1000 hergestellt wird, dieser rihrbaren,
ersten Substanz Ol oder fliissiggemachtes Fett im Gewichts-
verhaltnis 100:20 bis 300 hinzugegeben wird und somit eine
zweite Substanz gewonnen wird, welche in dem Malie ge-
séuert wird, dass dadurch eine festere Konsistenz erhalten

wird.

13. Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der
vorstehenden Anspriche herstellbar ist.

14. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestandteil

eines Nahrungsmittels.



17. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Korperpfle-

gemittel.

20. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als

Reinigungsmittel.

Die Patentanspriiche 2 bis 12, 15, 16, 18, 19, 21 und 22 betreffen besondere Aus-
gestaltungen des Verfahrens nach Patentanspruch 1, und der Verwendungen
nach den Ansprichen 14, 17 und 20.

Die Klagerin macht mit der vorliegenden Klage die mangelnde Patentfahigkeit des
Streitpatents wegen fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tatigkeit so-
wie die fehlende Offenbarung und Ausfihrbarkeit der Erfindung geltend. Sie stitzt

sich auf die Druckschriften:

(E1) Weise, O. D., Harmonische Ernahrung, 2. Aufl. Minchen, Smarag-
dina-Verlag, 1990, ISBN: 3-9802471-0-4, S. 242, 243

(E2) Diamond, H. und M., Fit furs Leben, Fit for Life, Bd. 2, 3. Aufl.
Goldmann Ratgeber, Waldthausen-Verlag, Ritterhude, 1989,
ISBN: 3-442-13621-0, S. 534 bis 537, 594, 595, 560 bis 565

(E3) Kalender fur die Vollwertkiiche, Lichtwald-Verlag, 1991, ISBN: 3-
925951-18-0, 15. bis 21. Oktober, 15. bis 28.Mai, 22. bis
31. August, 1. bis 7. Juni, 1. bis 7. April

(E4) Gulnther, W., Graswurzelkiche, Verlag Bruno Martin, Frankfurt,
1980, ISBN: 3-921786-24-x, S. 110 bis 113

(E5) US5296253A

(E6) US4075361A

(E7) DE3704715A1

(E8) DE 19523154 Al

(E9) DE 3801045A1

(E10) WO 96/19121 Al

(E11) DE4302881Cl1



(E12)

(E13)

(E14)

(E15)

(E16)

(E17)

(E18)

(E19)

(E20)

(E21)

(E22)

(E23)

(E24)

(E25)

(E26)

(E27)

Datenbank WPI, AN 1993-187491 zu SU 1741726 Al &

SU 1741726 Al

US 4 639 374 A

Internetauszug ,Glossar Inhaltsstoffe - Felix Austria“

DD 294 405 A5

DE 39 07 677 Al

de Groot-Bohlhoff, H. e.a., Erndhrungswissenschatt, 2. Aufl. 1994,
Verlag Europa- Lehrmittel, Haan-Gruiten, ISBN: 3-8085-6052-5,
S.76, 77,90, 91

Dr. W..., Gutachterliche Stellungnahme zum Streitpatent vom

18. Oktober 2005

SU (11) 1741726 A1l in deutscher Ubersetzung

Pauli, Lehrbuch der Kiiche, 11. Aufl. 1992, S. 277, 278

M. Hofmann, H. Lydtin, Bayerisches Kochbuch, 51. Aufl., 1984,
Birken-Verlag, Miinchen-Martinsried, S. 314-317, 671

Prof. Dr. K..., Gutachten vom 13. Marz 2007 zum
Verletzungsprozess vor dem Landgericht Disseldorf

Dr. H... Gutachten vom 3. Mai 2007 zum Verletzungs-

prozess vor dem Landgericht Hamburg

Bescheid vom 16. Dezember 2005 in der Gebrauchsmusterl6-
schungssache 298 24 133 L6 | 115/05

Beschluss vom 14. Februar 2007 in der Gebrauchsmusterl6-
schungssache 298 24 133 L6 | 115/05

Bescheid vom 5. Mai 2006 in der Gebrauchsmusterléschungssa-
che 299 24 716 L6 | 127/05

Beschluss vom 2. Juli 2007 in der Gebrauchsmusterldschungssa-
che 299 24 716 L6 | 127/05

Die Klagerin stellt den Antrag,

das Patent DE 198 34 925 fir nichtig zu erklaren.



Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Patentanspriichen
gemall Hilfsantrag 1, eingereicht mit  Schriftsatz vom
7. November 2006 (BI. 154-156 d.A.),

weiterhin hilfsweise mit den Patentanspriichen gemaf3 Hilfsantra-
gen 2 bis 6, eingereicht mit Schriftsatz vom 25. Marz 2008 (Bl. 293
bis 307).

Die Patentanspriiche 1, 13 und 14 der insgesamt 15 Patentanspriche gemali

Hilfsantrag 1 lauten:

1. Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei
eine ruhrbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von Ker-
nen oder NUssen unter Zugabe einer ersten Flissigkeit im
Gewichtsverhaltnis 100:50 bis 1000 hergestellt wird,
dieser riihrbaren, ersten Substanz Ol oder fliissiggemachtes
Fett im Gewichtsverhaltnis 100:20 bis 120 hinzugegeben wird
und somit eine zweite Substanz gewonnen wird,
welche in dem Mal3e gesauert wird, dass dadurch eine festere
namlich pastose Konsistenz, ahnlich der von Quark oder
Frischkase erhalten wird.

13. Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der vorste-
henden Anspriche herstellbar ist, mit folgenden Zutaten:
- zerkleinerte Kerne oder Nusse,
- eine erste Flussigkeit,
- Ol oder Fett,

- ein Sauerungsmittel,



wobei das Gewichtsverhdltnis der zerkleinerten Kerne
oder NuUsse zu der ersten Flussigkeit 100:50 bis 1000
betragt,

wobei das Gewichtsverhdltnis der zerkleinerten Kerne
oder Nuisse und der ersten Flissigkeit zu Ol oder Fett
100:20 bis 120 betragt und

die Substanz eine pastdse Konsistenz, &hnlich der

von Quark oder Frischkase aufweist.

14. Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestand-

teil eines Nahrungsmittels.

Die Patentanspriche 2 bis 12, betreffen besondere Ausgestaltungen des Verfah-
rens nach Patentanspruch 1 und der Anspruch 15 der Verwendung nach An-

spruch 14.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und stitzt sich auf fol-

gende Anlagen:

P1 Muster des Produkts ,iBi* der Pateninhaberin
P2 Muster des Produkts ,Streich” der Klagerin
P3 Beschluss der Patentabteilung 41 vom 8. Oktober 2003 Uber den

Einspruch gegen das Streitpatent

P4 Vergleichsmessungen zum Rezept ,Almonaise” gemaf E2
P5 Vergleichsmessungen zum Ausfuhrungsbeispiel des Streitpatents
P6 Viskositatsmessungen zu den Proben Nr. 1 und 2 der P5

P8 Prof. C..., Gutachten vom 14. Marz 2008
P9 Soucie-Fachmann-Kraut, 2004, Auszug: S. 333, Sonnenblumen-

samen
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Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien, der eingereichten Unterlagen
sowie des Wortlauts der weiteren Patentanspriche wird auf den Akteninhalt ver-

wiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage erweist sich als teilweise begrindet. Der geltend gemachte
Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit aufgrund mangelnder Neuheit und er-
finderischer Tatigkeit (88 22,21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 88 3, 4 PatG) fuhrt zur teil-
weisen Nichtigerklarung des Streitpatents in dem im Tenor genannten Umfang. Im
Ubrigen war die Klage abzuweisen.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer pastdsen biologi-
schen Substanz aus zerkleinerten Niissen oder Kernen, einer Fliissigkeit, Ol oder
flissig gemachtem Fett und einem Sauerungsmittel, die insbesondere zur Weiter-
verarbeitung als Nahrungsmittel oder zur Weiterverarbeitung als Koérperpflege-
oder Reinigungsmittel bestens geeignet ist. Es betrifft ferner die durch das Verfah-
ren gewonnene Substanz selbst und deren Verwendung als Nahrungs-, Korper-
pflege- oder Reinigungsmittel. Die Substanz wird in der Hauptsache als Grundstoff
fur ein Wurst- oder Frischkaseersatzprodukt, d. h. als vegetarischer Brotaufstrich
eingesetzt (DE 198 34 925 C2, Sp.1, Z.3 bis 10, Sp.3, Z39 bis 46 und 55
bis 64).

Zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln fir Allergiker und Verbraucher, die medi-
kamentenfreie und hormonfreie Nahrungsmittel wiinschen, sowie fur Vegetarier ist
es notwendig, Fremdeiwei3produkte, die durch die Verwendung von Kuhmilch,
Kuhmilchprodukten und Hihnereiern in die Nahrungsmittel gelangen, durch eine
madglichst natirliche, moglichst wenige industrielle Verarbeitungsschritte durch-

laufende Substanz zu ersetzen, die aus einer kleinen Anzahl von urspringlichen
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und natirlichen Zutaten mit méglichst wenigen industriellen Verarbeitungsschritten
gefertigt werden (Streitpatentschrift Sp. 1 Z. 24 bis 63).

2. Davon ausgehend sieht das Streitpatent die zu I6sende Aufgabe darin, eine
Grundsubstanz fur die Nahrungs-, Pflege- und Reinigungsmittelherstellung bereit-
zustellen, die aus urspringlichen, nattrlichen und nicht mit Genmanipulation in
Kontakt gekommenen Stoffen besteht, als vegane Substanz eingestuft werden
kann und wertigkeitsoptimiertes Nahrungsmittel mit sehr geringer Belastung des

menschlichen Organismus liefert (Sp. 1 Z. 64 bis Sp. 2 Z. 6).

3.  Zur L6ésung dieser Aufgabe wird nach dem Streitpatent vorgeschlagen, das
Verfahren nach Patentanspruch 1, nach dem eine Substanz aus Kernen oder
Nussen, einer Flussigkeit, Ol oder einem fliissiggemachten Fett und einem Saue-
rungsmittel hergestellt wird, die Substanz nach Patentanspruch 13, die durch das
Verfahren herstellbar ist, und deren Verwendung als Bestandteil eines Nahrungs-
mittels, als Koérperpflegemittel und als Reinigungsmittel nach den Patentanspru-
chen 14, 17 und 20. Die Patentanspriche 1, 13, 14, 17 und 20 in der erteilten
Fassung des Streitpatents weisen folgende Merkmale auf:

Patentanspruch 1:

Verfahren zur Herstellung einer Substanz, wobei

a) eine ruhrbare, erste Substanz aus der Zerkleinerung von
Kernen oder Niussen

b) unter Zugabe einer ersten Flissigkeit im Gewichtsverhaltnis
100:50 bis 1000 hergestellt wird,

c) dieser ruhrbaren, ersten Substanz Ol oder fliissiggemachtes
Fett im Gewichtsverhdaltnis 100:20 bis 300 hinzugegeben
wird und somit eine zweite Substanz gewonnen wird,

d) welche in dem MalRe gesauert wird, dass dadurch eine fes-

tere Konsistenz erhalten wird.
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Patentanspruch 13:

a) Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der

vorstehenden Anspriche herstellbar ist.

Patentanspruch 14:

a) Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Bestandtell

eines Nahrungsmittels.

Patentanspruch 17:

a) Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als Kérperpfle-

gemittel.

Patentanspruch 20

a) Verwendung der Substanz nach Anspruch 13 als

Reinigungsmittel.

In der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung weisen die Patentanspriche 1, 13
und 14 folgende, in ihren Unterschieden gegentiber dem Hauptantrag durch Un-

terstreichung gekennzeichneten Merkmale auf:

Patentanspruch 1:

cl) dieser ruhrbaren, ersten Substanz Ol oder fliissiggemachtes
Fett im Gewichtsverhaltnis 100:20 bis 120 hinzugegeben
wird und somit eine zweite Substanz gewonnen wird

dl) welche in dem MaRRe gesauert wird, dass dadurch eine fes-

tere, namlich pastdse Konsistenz, dhnlich der von Quark

oder Frischkase erhalten wird.
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Patentanspruch 13

a) Substanz, welche durch ein Verfahren nach einem der

vorstehenden Anspriche herstellbar ist, mit folgenden Zuta-

ten

b) zerkleinerte Kerne oder Niisse

c) eine erste Flussigkeit
d) Ol oder Fett

e) ein Sauerungsmittel

f) wobei das Gewichtsverhaltnis der zerkleinerten Kerne oder
Nisse zu der ersten Flussigkeit 100:50 bis 1000 betragt,

q) wobei das Gewichtsverhaltnis der zerkleinerten Kerne oder

Niisse und der ersten Flissigkeit zu Ol oder Fett 100:20
bis 120 betragt und
h) und die Substanz eine pasttse Konsistenz, ahnlich der von

Quark oder Frischkése aufweist.

4. Ausgehend von der vorerwahnten Problemstellung und damit von dem
technischen Gebiet, auf dem der Gegenstand der beanspruchten Lehre liegt, ist
der zustandige Fachmann ein Lebensmitteltechnologe, Lebensmittelchemiker oder
Oekotrophologe mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss oder auch ein

Koch mit Meisterqualifikation.

1. Die von der Beklagten verteidigten, der Patenterteilung zugrunde liegenden
Anspriiche 1 bis 22 gemal? Hauptantrag sind aus den urspringlichen Anspri-
chenl bis16i.V.m. S5 Abs. 3, S6 Abs.5 und S 7 Abs 4 der Erstunterlagen
ableitbar. Die Patentanspriiche 1 und 13 gemal Hilfsantrag 1 stlitzen sich auf3er-
dem noch auf Sp. 3 Z. 18 bis 22 der Patentschrift, die auf den die Seiten 5/6 Uber-
greifenden Absatz der Erstunterlagen zuriickgeht. Die Anspruchsfassungen ge-
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malfd Haupt- und Hilfsantrag sind gegenuber den urspringlichen Unterlagen nicht

erweitert, was von der Klagerin auch nicht bestritten wurde.

2. Die Erfindung ist entgegen der Ansicht der Klagerin so deutlich und vollstan-
dig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann (8§ 21 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
§ 34 Abs. 4 PatG).

Nach 8§ 34 Abs. 4 PatG ist eine Erfindung in der Anmeldung so deutlich und voll-
standig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann. Danach ist eine
Offenbarung unzureichend, wenn ein Fachmann anhand der Patentschrift unter
Zuhilfenahme seines Fachwissens und des allgemeinen Fachwissens nicht in der
Lage ist, die Erfindung in ausreichendem MalRe im beanspruchten Bereich prak-
tisch zu verwirklichen, wobei ein Weg zur Ausfihrung der Erfindung genigt und
die Beweislast im Nichtigkeitsverfahren bei der Klagerin liegt (Schulte PatG
7. Aufl. § 21 Rdn. 30, 39 und 8§ 34 Rdn. 376 und Rdn. 384; BGH GRUR 2001, 813
- Taxol). Wie ausftihrlich die Darstellung der Erfindung sein muss, richtet sich nach
dem Fachwissen des jeweiligen Fachmanns, an den sich die Offenbarung richtet.
Was diesem als Experten auf dem Fachgebiet gelaufig ist, bedarf keiner Darle-
gung. Der Ausfuhrbarkeit einer Offenbarung steht auch nicht entgegen, wenn ein
Fachmann die beschriebene Erfindung nicht auf Anhieb verwirklichen kann, son-
dern sich um das richtige Verstandnis bemihen muss. Wenn auch alle wesentli-
chen Elemente der Erfindung, die zu ihrer Realisierung erforderlich sind, mitgeteilt
werden mussen, so ist die Beschreibung einer Erfindung aber keine Gebrauchs-
anweisung, wie sie im taglichen Leben fur Laien gebrduchlich ist, sondern eine
fachliche Darstellung, die beim Adressaten - dem Fachmann - eine ausreichende
Qualifikation, einen durchschnittlichen Standard des Wissens und eine angemes-
sene Bereitschaft zum Ausprobieren voraussetzen darf. Die Erwartungen durfen
aber nicht Gberspannt werden, vielmehr muss sich der Aufwand des Fachmanns,
den ein Erfinder zu Recht erwarten kann, im zumutbaren Rahmen halten (vgl.
Schulte PatG 7. Aufl. 8 34 Rdn. 337 und Rdn. 369). Einer weitergehenden Offen-
barung der ndheren Schritte zur Herstellung einer Substanz bedarf es deshalb
nicht, wenn davon auszugehen ist, dass der Fachmann die notwendigen Malf3-
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nahmen aufgrund der sonstigen Anweisung des Streitpatents in Verbindung mit
seinem allgemeinen Fachwissen treffen kann (BGH Mitt. 2002, 176 - Gegen-

sprechanlage).

Im Patentanspruch 1 nach Hauptantrag wird angegeben, wie ein Fachmann vor-
zugehen hat, um eine Substanz mit einer zerkleinerte Nusse oder Kerne und eine
Flussigkeit in einem festgelegten Verhaltnis umfassenden riihrbaren Mischung, Ol
oder einem flissiggemachten Fett in einem festgelegten Verhaltnis zur Mischung
und einem Sauerungsmittel herzustellen. Dieses im Patentanspruch 1 angege-
bene Herstellungsverfahren wird in der Streitpatentschrift auf Sp. 2 Z. 7 bis Sp. 3
Z. 22 ausfihrlich beschrieben und durch ein Ausfiihrungsbeispiel auf Sp. 3 Z. 25
bis 38 naher erlautert. Sowohl nach Patentanspruch 1 des Haupt- und Hilfsantrags
als auch gemafl Beschreibung und Ausfuhrungsbeispiel wird durch die Zugabe
des Sauerungsmittels (bevorzugt Zitronensaft) als letzte Verfahrensstufe zu der
durch die Vermischung der riihrbaren Mischung (ersten Substanz) mit dem Ol
oder Fett gebildeten zweiten Substanz eine festere Konsistenz der Substanz er-
halten. Dies kann der Fachmann unschwer feststellen, obwohl keine Viskositats-
daten oder ahnliches fur den Zustand vor und nach der Saurezugabe vorliegen.
Jedenfalls kann der Fachmann durch Nacharbeiten des Ausfihrungsbeispiels
feststellen, dass die Bildung einer festeren Konsistenz nicht zwangslaufig von der
Abkihlung des verflissigten Fetts abhangt, da hier Sonnenblumendl verwendet
wird, und ob eine Verflissigung durch die Zugabe von 7,8 Gew.-% Zitronensaft
(40 Gramm auf 473 Gramm (100 Gramm + 165 Gramm + 8 Gramm +
200 Gramm) eintritt, wie die Klagerin behauptet. Die Nacharbeitung des Ausfuh-
rungsbeispiels durch die Beklagte zeigt eine deutliche Verfestigung der Substanz
durch die Sauerung (P5, Nr. 02). Auch die in der mundlichen Verhandlung vorge-
legten Vergleichsmessungen gemafd dem Ausfuhrungsbeispiel des parallelen Pa-
tents EP 1 102 550 B1 der Beklagten, das dem Ausfihrungsbeispiel des Streitpa-
tents entspricht, zeigen diese deutliche Verfestigung der Substanz bei stufenwei-
sem Arbeiten, d. h. Zugabe der Zitronensdure am Schluss, gegenuber einer ein-
stufigen Verfahrensweise, d. h. Zugabe der Zitronensaure gleichzeitig. Das nega-
tive Ergebnis des von der Klagerin vorgelegten Gutachtens E18 - die Zugabe von
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Zitronensaft am Schluss des Herstellungsverfahrens fuhrt zu keiner festeren Kon-
sistenz - kann den Senat nicht von der fehlenden Ausfiihrbarkeit des Verfahrens
gemal Streitpatent Uberzeugen, zumal abweichend vom Streitpatent bereits fein
gemahlene Sonnenblumenkerne zur Herstellung der Substanz eingesetzt wurden,
und, wie die Beklagte zutreffend vortragt, die Viskositatsmessungen der erhalte-
nen Substanz bei 500 U/s durchgefiihrt wurden, was zu einer temporéaren Verflus-
sigung der Substanz durch das starke Ruhren fuhrt. Das Gleiche gilt fir das ge-
richtliche Gutachten E22. Denn dort wird lediglich angegeben, dass die Bildung
einer festeren Konsistenz durch die Sauerung nicht experimentell bestatigt werden
konnte, ohne diese Behauptung durch Daten oder Herstellungsbeispiele zu bele-

gen.

3. Soweit die Klagerin fehlende Patentfahigkeit des gemafl Hauptantrag vertei-

digten Streitpatents in der erteilten Fassung geltend macht, hat ihre Klage Erfolg.

3.1 Die Neuheit der Gegenstande der Patentanspriche 13 und 14 nach Hauptan-

trag ist gegentber der aus E2 bekannten Almonaise nicht gegeben.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 13, eine Substanz, wird durch ihr Herstel-
lungsverfahren nach den Verfahrensanspriichen 1 bis 12 gekennzeichnet. Es liegt
damit ein sogenannter Product-by-process-Anspruch vor, der seinem Gegenstand
nach ein Erzeugnisanspruch ist, wobei das Verfahren lediglich der Definition des
Erzeugnisses dient, nicht aber selbst Gegenstand der geschutzten Lehre ist (vgl.
BGH GRUR 1992, 375, Tablettensprengmittel), so dass das Erzeugnis selbst -
unabhangig von seinem Herstellungsweg - die Voraussetzungen der
Patentierbarkeit erfillen muss (BGH GRUR 1993, 651, 655 - tetraploide Kamille).
Damit wird das Verfahren jedoch nicht bedeutungslos. Vielmehr gehdren zu den
Sachmerkmalen der hierdurch bezeichnete beanspruchte Gegenstand und seine
erfindungsgemafRen korperlichen oder funktionellen Eigenschaften, die sich aus
der Anwendung des Verfahrens bei seiner Herstellung ergeben. Welche das sind,
ist durch Auslegung des Patentanspruchs zu ermitteln. Maf3gebend ist dabei - wie

stets - wie der angesprochene Fachmann die Angaben zum Herstellungsweg
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versteht und welche Schlussfolgerungen er hieraus fir die erfindungsgemalie Be-
schaffenheit der auf diesem Wege herstellbaren Sache zieht (BGH
GRUR 2001, 1129, 1133 - zipfelfreies Stahlband).

Durch die Anwendung des Verfahrens gemald Anspruch 1 nach Hauptantrag er-
geben sich lediglich folgende kdrperlichen und funktionellen Eigenschaften fr die

Substanz:

Mischung zerkleinerter NUsse oder Kerne mit einer Flissigkeit im
Gewichtsverhaltnis 100:50 bis 1000 und einem Ol oder fliissigge-
machten Fett im Gewichtsverhéltnis von 100:20 bis 300

sowie Gehalt an Saure mit einer gegenuber einer rihrbaren Mi-

schung festeren Konsistenz.

Die aus E2 bekannte Almonaise stellt eine solche Substanz dar, denn sie enthéalt

zerkleinerte Kerne (Mandeln) im Gemisch mit einer Flissigkeit
(Wasser) im Verhdltnis 1:1 (jeweils eine halbe Tasse), Ol im Ver-
haltnis von 2 bis 3 zur Mischung (2 bis 3 Tassen),

sowie 2 bis 3 Essloffel Zitronensaft (vgl. Rezeptur auf S. 536).

Mit diesen Bestandteilen bildet sich nach der Vermischung eine dickere Masse,
die eine Beschaffenheit zwischen einer Mayonnaise und einer geschlagenen Ka-
secreme aufweist (vgl. S. 536 Abs. 3 und 4), also eine Substanz mit einer gegen-

Uber einer rihrbaren Mischung festeren Konsistenz.

Die mittels des Verfahrens nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags hergestellte
Substanz ist damit nicht neu.

Das gleiche gilt fir die Verwendung der Substanz als Bestandteil eines Nah-
rungsmittels gemaf Anspruch 14 des Hauptantrags, da die Almonaise gleichfalls

als Nahrungsmittel verwendet wird.
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3.2 Die Neuheit der Gegenstande der Patentanspriche 1, 17 und 20 gemaf
Hauptantrag ist zwar gegeben. Sie sind jedoch mangels erfinderischer Téatigkeit
nicht bestandsfahig.

Néachstliegender Stand der Technik ist die in E2 beschriebene Almonaise und de-
ren Herstellungsverfahren. Die Almonaise stellt, wie vorstehend dargelegt, eine
Substanz dar, deren Inhaltsstoffe auch in ihrer mengenmalRigen Zusammenset-
zung sowie ihrer Konsistenz unter die Merkmale des Anspruchs 1 nach Hauptan-
trag fallen. Beim Verfahren zur Herstellung von Almonaise, einer Mandelcreme als
Mayonnaiseersatz, werden geschélte Mandeln und Wasser im Mixer bei hoher
Geschwindigkeit puriert, bis sich eine Creme gebildet hat, dann u. a. Zitronensaft
zugefugt und schlieRlich Ol eingeruhrt. Hier erfolgt also die Sauerung (Merkmal d
des Anspruchs 1), bevor in die Mischung das Ol eingeriihrt wird (Merkmal ¢) und
sich eine dickere Masse gebildet hat (S. 535, 536). Mit dem einzigen Unterschied
des Verfahrens gemal3 Anspruch 1 des Hauptantrags, namlich der Zugabe des

Sauerungsmittels erst nach der Vermischung mit Ol, um eine festere Konsistenz

zu erhalten, wird aber, wie vorstehend dargelegt, keine neue Substanz erhalten,
und ist keine von der Lehre nach E2 abweichende Wirkung verbunden, so dass
die Reihenfolge der Zugabe des Sauerungsmittels keinen Beitrag zur technischen
Lehre des Patents leistet und diese damit im Belieben des Fachmanns steht (vgl.
BGH GRUR 2008, 56, 59 - Injizierbarer Mikroschaum). Das Verfahren gemali
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist damit mangels erfinderischer Tatigkeit

nicht bestandsfahig.

Fur die Verwendungen der Substanz gemafd Patentanspruch 13 als Koérperpfle-
gemittel und als Reinigungsmittel nach den Patentanspriichen 17 und 20 liegt
zwar kein einschlagiger Stand der Technik vor. Die Neuheit der Verwendungen ist
daher gegeben. da der offenbarte Zweck (Funktion, Effekt, Wirkung) bisher der
Offentlichkeit nicht zuganglich gemacht worden war (Schulte PatG 7. Aufl.,, §1
Rdn. 234). Die neue Art der Verwendung eines bekannten Erzeugnisses muss
aber erfinderische Qualitat aufweisen (Benkard PatG 10. Aufl., 84 Rdn. 77,
PA GRUR 1952, 161 unter D1). Dies ist hier nicht der Fall. Denn Nahrungsmittel-
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pasten, wie die Substanz gemaf Patentanspruch 13, werden vor allem im Haus-
gebrauch gerne als Koérperpflegemittel, z. B. Quark als Gesichtsmaske, und auch
zu Reinigungszwecken eingesetzt. Es stand damit im Belieben des Fachmanns
die Substanz gemal Patentanspruch 13 zu diesen beanspruchen Zwecken einzu-
setzen. Die Beklagte hat zur Patentfahigkeit dieser Verwendungen nichts vorge-
tragen und damit nicht geltend gemacht, dass mit den beanspruchten Verwendun-
gen besondere, nicht zu erwartende Wirkungen oder Effekte verbunden sind, die
das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit stlitzen kénnten. Solche sind auch fur
den Senat nicht erkennbar. Die Gegenstande der Patentanspriche 17 und 20 be-

ruhen daher nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

3.3 Ein bestandsfahiger Rest ist fur den Senat auch nicht in den jeweiligen
nachgeordneten Patentansprichen 2 bis 12, 15, 16, 18, 19, 21 und 22 des Haupt-
antrags zu erkennen. Die Beklagte hat nicht vorgetragen, dass ihnen ein eigen-
standiger patentfahiger Gehalt zukame. Diese Patentanspriiche fallen daher

ebenfalls der Nichtigkeit anheim.

4. Die von der Beklagten hilfsweise gemal3 Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung
der Patentansprtiche 1 bis 15 erweist sich dagegen als bestandsfahig.

4.1 Die Neuheit der Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 13 des Hilfsan-

trags 1 ist gegeben.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 13 des Hilfsantrags 1 ist gegentber der am
nachsten kommenden Druckschrift E2 neu, da die in E2 beschriebene Almonaise
einen hoheren Anteil an Ol als die Substanz nach Patentanspruch 1 aufweist.
Nach Merkmal g) betrdgt namlich das Gewichtsverhaltnis der Mischung aus zer-
kleinerten Nussen oder Kernen zu Ol oder Fett lediglich 100:20 bis 120 beim Ge-
genstand des Patentanspruchs 13, wogegen bei der Almonaise 1 Tasse der Mi-
schung mit 2 bis 3 Tassen Ol verriihrt wird. AuRBerdem liegt die Substanz gemaf
Patentanspruch 13 in einer pastésen Konsistenz, ahnlich der von Quark oder
Frischkase vor, wogegen bei E2 die endgiltige Beschaffenheit zwischen einer
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Mayonnaise und einer geschlagenen Kasecreme liegen soll. Der Fachmann kann
die Substanz nach Patentanspruch 13 des Streitpatents und die Almoniase der E2
damit auch in der Beschaffenheit unterscheiden. Denn unter ,pastos” versteht er
nach dem von der Klagerin in der mindlichen Verhandlung vorgelegten Eintrag im
Duden ,pastenartig, teigig“ und nach dem von der Beklagten in der mindlichen
Verhandlung vorgelegten Nachweis in Wikipedia ist die Konsistenz einer Paste
nicht mehr flie3fahig, sondern streichfest, wobei er als Beispiele fir eine Paste gut
streichbare Genussmittel wie Brotaufstrich und Fleischpaste kennt. Demgegen-
Uber weist eine Mayonnaise die Beschaffenheit einer dickflissigen Sauce auf, vgl.
Anlage 1 zum Schriftsatz der Beklagten vom 25. Marz 2008. In der Beschaffenheit
kommt auch zum Ausdruck, dass eine Mayonnaise, wie der Mayonnaiseersatz
Almonaise, bekanntlich eine Ol-in-Wasser-Emulsion darstellt, wogegen es sich
gutachtlich bei der Substanz gemalR Streitpatent um eine stabile Dispersion, ein
Emulsionssystem bzw eine Ol-in-Wasser-in-Ol-Emulsion handelt (vgl. Gutachten
E22 S. 5, Abs. 5; Gutachten P8, S. 6 le. Abs bis S. 7 Abs. 3).

Auch die weiteren Entgegenhaltungen kénnen die Neuheit der Substanz geman
Patentanspruch 1 des Hilfsantrags nicht Frage stellen. Bei der in E3 beschriebe-
nen Sonnenblumencreme erfolgt keine Zugabe von Wasser, sodass diese Creme
keine erste Flussigkeit enthalt (vgl. Blatt 15-21. Oktober). In E1 werden die Re-
zepturen Tahinisauce, Hummous und Pesto-Sauce beschrieben. Die Tahinisauce
geht von Tahini, einem Sesammus, aus, dem Zitronensaft und zum Schluss Was-
ser zugefugt wird. Dabei wird jedenfalls kein Emulsionssystem aus einer ersten
Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder Nissen mit einer ersten Flis-
sigkeit und Ol, wie beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 gebildet. Das gleiche
gilt fir Hummous mit Kichererbsen als Hauptbestandteil. Die Pesto-Sauce enthalt
kein Sauerungsmittel und entspricht damit auch nicht der Substanz gemal Pa-
tentanspruch 1. Bei der aus E12/E19 bekannten Herstellung von Halva aus Son-
nenblumenkernen und NuUssen wird zwar gemahlene Sonnenblumenkernmasse
mit Sonnenblumendl vermengt und nach Rihren Zitronensaft zugegeben (vgl. E19
S. 2). Der Zusatz einer Flussigkeit im ersten Verfahrensschritt fehlt aber, wodurch
sich kein Emulsionssystem, wie beim Streitpatent bilden kann. Bei der aus E13
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bekannten Mandelpaste wird weder Ol noch ein fliissiggemachtes Fett zugege-
ben. Dies gilt auch flr das Beispiel 7, wo zur S&auerung eine Fermentation mit
Bakterien erfolgt. Das Verfahren zur Herstellung von Wirzpasten auf der Basis
von zerkleinerten pflanzlichen Rohstoffen der E15 kommt wegen des hohen Was-
sergehalts des dabei verwendeten Frischgemises ohne die Herstellung einer
rihrbaren Substanz aus der Zerkleinerung von Kernen oder Nissen aus. Die
Konsistenz der Wirzpasten wird hier durch Gelbildner eingestellt (Anspruch 1,
Beispiel 1). Die auch in der mindlichen Verhandlung in Betracht gezogene Druck-
schrift E21 lehrt lediglich, dass der Zusatz von Zitronensaft geschlagenem Eiweil3
eine besondere Standfestigkeit verleiht (S. 671 Abs. 1.a)).

Auch das Verfahren zur Herstellung einer Substanz nach Patentanspruch 1 des
Hilfsantrags ist gegentber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu. In
keiner der Druckschriften E1, E2, E3, E12/E19, E13 und E15 wird die Mal3nhahme
gemald Merkmal d1) des Patentanspruchs 1 beschrieben, dass in dem Mal3e ge-
sauert wird, dass dadurch eine festere, namlich pastése Konsistenz, ahnlich der

von Quark oder Frischkase erhalten wird.

Die weiteren Entgegenhaltungen liegen ferner und kénnen ebenfalls die Neuheit
der Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 13 des Hilfsantrags 1 nicht in Frage
stellen. Sie wurden auch in der mindlichen Verhandlung nicht mehr in Betracht

gezogen.

4.2 Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 13 beruhen auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Ausgehend von der Almonaise der E2 als nachstliegendem Stand der Technik,
stellt sich fir den Fachmann die objektive Aufgabe, dass die Eignung von solchen
Substanzen als Brotaufstrich zu verbessern bzw. eine Substanz herzustellen,
werden soll, die eine pastdse Konsistenz, ahnlich der von Quark oder Frischkése
aufweist. Durch die Bereitstellung der Substanz nach Patentanspruch 13 wird
diese Aufgabe ausgehend von der Almonaise der E2 dadurch gel6st, dass das
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Gewichtsverhaltnis der ersten Substanz, namlich der zerkleinerten Mischung von
Nussen oder Kernen mit Fliissigkeit, zum Ol oder fliissiggemachten Fett auf ein
Gewichtsverhaltnis 100:20 bis 120 verringert und die Substanz eine pastdse Kon-
sistenz, ahnlich der von Quark oder Frischkase aufweist, wogegen bei der Almo-
naise die endgultige Beschaffenheit zwischen einer Mayonnaise und einer ge-
schlagenen Kasecreme liegen soll. Weder von E2 noch dem weiteren Stand der
Technik erhalt der Fachmann eine Anregung, eine Substanz einer pastdsen Kon-
sistenz, ahnlich der von Quark oder Frischkase, aus den im Patentanspruch 13
genannten Zutaten mit dem dort festgelegten Mischungsverhaltnis bereitzustellen.
Das im Patentanspruch 13 genannte, gegeniber der erteilten Fassung einge-
schrankte Gewichtsverhaltnis der ersten Substanz zu Ol oder flissiggemachtem
Fett ist auch nicht beliebig oder willkirlich gegeniiber dem breiteren Bereich der
erteilten Fassung des Streitpatents ausgewahlt, sondern vom Ausfihrungsbeispiel
im Streitpatent gedeckt, bei dem gerade eine Substanz gebildet wird, die die im
Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 im Merkmal d1) genannte pastdse Konsis-
tenz aufweist. Die Auffassung der Klagerin, dass die vorgenommene Beschran-
kung hier nicht zu einer erfinderischen Tatigkeit fuhren kbénne (vgl.
BGH GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn 1), kann daher nicht durchgreifen.

Die erfinderische Tatigkeit des Verfahrens gemalR Patentanspruch 1 wird bereits
durch die Substanz nach Patentanspruch 13 getragen, die durch das Verfahren
gemal Patentanspruch 1 herstellbar ist. Hier ist dartiber hinaus nicht auszuschlie-
Ren, dass mit der Reihenfolge der Zugabe entsprechend den Merkmalen a bis d1)
eine besondere Wirkung verbunden ist, namlich das Erhalten einer festeren,
pastdsen Konsistenz, ahnlich der von Quark oder Frischkase, durch eine gesteu-
erte Sauerung als letzter Verfahrensstufe (Merkmal d1) eines nach den Merkma-
len a), b) und cl1) gebildeten Emulsionssystems bzw. der zweiten Substanz. Eine
solche Sauerung wird lediglich bei E21 in Betracht gezogen, die aber die Zugabe
eines Sauerungsmittels (Zitronensaft) zu EiweilRschnee betrifft, der mit der zweiten

Substanz gemal3 Patentanspruch 1 nicht vergleichbar ist.
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4.3 Die Patentfahigkeit des unabhéngigen Patentanspruchs 14 wird durch die
Verwendung der Substanz nach Patentanspruch 13 getragen. Die Patentanspri-
che 1, 13 und 14 der mit Hilfsantrag 1 hilfsweise verteidigten Fassung der Patent-
anspruche haben daher Bestand. Mit ihnen haben die darauf riickbezogenen,
vorteilhafte Ausfihrungsformen der Patentanspriiche 1 und 14 betreffenden An-

spruche 2 bis 12 und 15 ebenfalls Bestand.

Ein Eingehen auf die weiteren Hilfsantrage 2 bis 6 der Patentinhaberin ertbrigt

sich somit.
v
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Dr. Schermer Engels Dr. Proksch-Ledig Dr. Gerster Dr. Schuster
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