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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 62 359

ECLI:DE:BPatG:2021:020621B11Wpatl.21.0



hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
2. Juni 2021 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Hochst, der
Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
24. Februar 2016 aufgehoben und das Patent widerrufen.

2. Die Beschwerde des Patentinhabers wird zurtickgewiesen.

Grinde

Auf die am 15. Januar 2003 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte,
durch Teilung aus der Patentanmeldung 103 01 217.6 hervorgegangene Patentan-

meldung ist die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

,Behdlteranordnung fur Transport und Lagerung von fliessfahigen Stoffen und

Verfahren zu ihrer Herstellung®
am 2. Januar 2014 veroffentlicht worden.
Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Patentabteilung 27 des
Deutschen Patent- und Markenamts hat das Patent durch Beschluss vom

24. Februar 2016 beschrankt aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss richten sich die Beschwerde des Patentinhabers und die

der Einsprechenden.



Der Patentinhaber hat den Antrag gestellt (sinngemanR),
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent in vollem Umfang
aufrechtzuerhalten sowie die Beschwerde der Einsprechenden zurick-

zuweisen.

Den Antrag auf mundliche Verhandlung hat der Patentinhaber mit Schriftsatz vom

26. April 2021 zurtickgenommen.

Die Einsprechende hat den Antrag gestellt,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben das Patent in vollem Umfang zu

widerrufen.

Ihr Vorbringen zum Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit stitzt die

Einsprechende u. a. auf die Dokumente

D4  DE 101 15 780 A1,

D5 DE 196 05890 Al und

D11 LECHNER, M. Dieter.; GEHRKE, Klaus; NORDMEIER, Eckhard H.:
Makromolekulare Chemie - ein Lehrbuch fir Chemiker, Physiker,
Materialwissenschaftler und Verfahrenstechniker. 2. Giberarb. und erw. Aufl.,
Basel [u.a.]: Birkh&user, 1996 S. 419-422 — ISBN 3-7643-5343-0.

Die Einsprechende macht geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 nach
Hauptantrag beruhe nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Sie ist weiter der Auffassung,
bei der beschréankt aufrechterhaltenen Fassung gemaf Hilfsantrag 1 liege infolge
des Kategoriewechsels eine unzulassige Erweiterung des Schutzbereichs vor.
Zudem beruhe auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht auf

erfinderischer Tatigkeit.

1. Der Patentanspruch 1 in seiner erteilten Fassung gemal Hauptantrag lautet

mit hinzugeftigter Gliederungsnummerierung:



1. Gegen elektrostatische Aufladung geschitzte Behdalteranordnung fir
Transport und Lagerung von flie3fahigen Stoffen,

2. mit einem palettenartigen Untergestell (2) aus einem elektrisch-leitfahigen
Material und
3. einem damit verbundenen Schutzgitter (3) aus einem elektrisch-leitfahigen

Material, das die Seitenwande eines Behalters (1) umschlief3t und

4. dessen Wandungen durch die Herstellung im Blasverfahren mehrschichtig
aufgebaut sind und

4.1 aus einer tragenden Basisschicht (9) aus einem High-Density-Polyethylen
und

4.2 wenigstens einer Schicht (10) aus einem Material mit elektrisch
eigenleitenden, intrinsischen Eigenschaften bestehen,

dadurch gekennzeichnet, dass

5. das Kunststoffmaterial mit intrinsischen Eigenschaften aus einer Mischung
eines

5.1 elektrisch nichtleitenden Kunststoffs als Basiskunststoff mit

5.2  einem intrinsischen Kunststoff besteht, und dass

5.3 als Basiskunststoff ein High-Density-Polyethylen verwendet wird.

An diesen Patentanspruch schlieRen sich die erteilten, auf eine Vorrichtung

gerichteten Patentanspriiche 2 bis 9 an.

Der nebengeordnete, auf ein Verfahren gerichtete Patentanspruch 10 in seiner

erteilten Fassung gemal Hauptantrag lautet:

.verfahren zur Herstellung eines Transportbehdlters fir eine Behalteranordnung
gem. den Ansprichen 1 bis 9 unter Verwendung eines Kunststoffmaterials mit
elektrisch eigenleitenden, intrinsischen Eigenschaften,

dadurch gekennzeichnet,

dass ein Anteil eines intrinsischen Kunststoffes als Masterbatch mit einem Anteil

eines elektrisch nichtleitenden Basiskunststoffs in einem vorgebbaren



Volumenverhaltnis in einem Extruder (15) zu dem Kunststoffmaterial mit
intrinsischen Eigenschaften gemischt wird und dass das durch die Mischung
gebildete Kunststoffmaterial mit intrinsischen Eigenschaften vom Extruder (15)

einer Blasformmaschine zugefihrt wird.”

An diesen Patentanspruch schlie3en sich die erteilten, auf Verfahren gerichteten

Patentanspriiche 11 bis 13 an.

2. Der Patentanspruch 1 in seiner beschrankt aufrechterhaltenen Fassung

gemal} Hilfsantrag 1 lautet mit hinzugefugter Gliederungsnummerierung:

a) Verwendung eines Kunststoffmaterials mit elektrisch eigenleitenden,
intrinsischen Eigenschaften aus einer Mischung

bl) eines elektrisch nichtleitenden Kunststoffs als Basiskunststoff mit

b2) einem intrinsischen Kunststoff,

b3) wobei als Basiskunststoff ein High-Density-Polyethylen verwendet wird,

cl) zur Herstellung eines Behdlters einer gegen elektrostatische Aufladungen
geschutzten Behéalteranordnung fiir Transport und Lagerung von flie3fahigen
Stoffen

c2) mit einem palettenartigen Untergestell aus einem elektrisch-leitfahigen
Material und

c3) einem damit verbundenen Schutzgitter aus einem elektrisch leitfahigen
Material, das die Seitenwénde des Behalters umschliel3t,

dl) wobei die Wandungen des Behalters durch die Herstellung im Blasverfahren
mehrschichtig aufgebaut sind und

d2) aus einer tragenden Basisschicht aus einem High-Density-Polyethylen und

d3) wenigstens einer Aul3enschicht des Kunststoffmaterials mit elektrisch

eigenleitenden, intrinsischen Eigenschaften bestehen.

An diesen Patentanspruch schlieBen sich die erteilten und nun auf eine

Verwendung gerichteten Patentansprtiche 2 bis 9 an.



Der nebengeordnete Patentanspruch 10 gemaf} Hilfsantrag 1 unterscheidet sich
vom Hauptantrag durch einen auf die Verwendung angepassten Ruckbezug im
Oberbegriff, wobei der Oberbegriff nun lautet:

.verfahren zur Herstellung eines Transportbehdlters fur eine Behdalteranordnung
unter Verwendung eines Kunststoffmaterials mit elektrisch eigenleitenden,

intrinsischen Eigenschaften gemalf den Ansprichen 1 bis 9.

An den Patentanspruch 10 schlie3en sich die erteilten, auf Verfahren gerichteten

Patentanspriiche 11 bis 13 an.

Zum Wortlaut der Unteranspriiche sowie den weiteren Einzelheiten wird auf das

Streitpatent und die Akte Bezug genommen.

Die zuladssige Beschwerde der Einsprechenden ist begriindet, die zulassige

Beschwerde des Patentinhabers ist unbegriindet.

1. Das Streitpatent betrifft Behalteranordnungen fir Transport und Lagerung
von flieR3fahigen Stoffen, insbesondere Flussigkeiten, die in der Regel aus einem
palettenférmigen Untergestell und einem darauf aufgesetzten und von einem
Schutzgitter umschlossenen Kunststoffbehalter bestehen. Infolge Reibung mit dem
Fallgut konnten die Behélteroberflachen eine elektrostatische Ausladung erfahren.
Bei Flussigkeiten, deren Dampfe leicht entziindlich seien, oder bei Verwendung in
als explosionsgefahrdet einzustufenden Bereichen, bestehe die Gefahr, dass durch
eine Entladung der elektrostatischen Aufladung der Behalteroberflache unter

Funkenbildung eine Explosion ausgel6ést werden kénne (vgl. Abs. [0001]).



Zur Vermeidung dieser Gefahr sei aus DE 202 06 436 U1 eine Behélteranordnung
der vorbezeichneten Art bekannt, bei der der Kunststoffbehalter mit einer
dauerantistatischen Auf3enschicht aus einem Kunststoff mit einem LeitruRanteil
versehen sei. Damit seien elektrische Entladungen unter Funkenbildung zwischen
dem Behalter und dem Untergestell und/oder dem Schutzgitter ausgeschlossen. Ein
Nachteil der vorbekannten Behélteranordnung bestehe darin, dass durch den
LeitruBanteil in der AuRenschicht, ggf. auch in der Wandung des Behalters selbst
infolge der Zumischung von leitruBhaltigen Kunststoffabfdllen die Behélter-
wandungen undurchsichtig sei, so dass eine optische Fillstandskontrolle nicht
moglich sei. Um dies zu erreichen, sei ein aufwendiges Herstellungsverfahren
vorgesehen, durch das vorzugsweise in den Eckenbereichen beim Extrusions-
vorgang in den aus im Wesentlichen undurchsichtigen Kunststoffmaterial
bestehenden schlauchférmigen Rohling ein Streifen aus durchscheinendem oder
durchsichtigen Kunststoffmaterial eingebracht werde. Hierdurch bestehe jedoch die
Gefahr, dass bei der stofflichen Verbindung zwischen dem Sichtstreifenmaterial und
dem angrenzenden undurchlassigen  Kunststoffmaterial infolge  von
Inhomogenitaten nicht die gleiche Festigkeit erreicht werde wie die der Ubrigen
Wandbereiche.

Aus DE 10124681 A1 sei eine Transporteinrichtung mit einem
Kunststoffhohlkdrper und einer elektrischen Ableitung bekannt. Die elektrische
Ableitung weise einen elektrisch leitfahigen Bereich auf, der aus einem elektrisch
leitfAhigen Kunststoff hergestellt sei, der Polyethylen oder Polypropylen sowie
Rul3partikel aufweisen kénne. DE 100 13 000 Al offenbare im Blasformverfahren
hergestellte Behalter, welche eine Auf3en- und Innenwand aufwiesen, wobei
Innenwandbahnen elektrisch leitfdhiges Material aufwiesen. Als elektrisch
leitfahiges Material wirden vorgeschlagen Metalle in jeder Form oder mit
Metallspanen oder Metallfaden oder Kohlenstofffasern oder leitfahigem Ruf3 in
ausreichender Menge geflllte, selbst nicht leitfahige Polymere oder intrinsisch
elektrisch leitfahige Kunststoffe, wie substituierte Polythiophene oder ahnliche

Polymere mit konjugierten Doppelbindungen (vgl. Abs. [0002] bis [0004]).



Ausgehend davon soll die Aufgabe gelOost werden, einen gegen elektrostatische
Aufladungen geschutzten Behdlter fur eine derartige Behélteranordnung zu
schaffen, der eine bessere Bindung der Basisschicht und zumindest der Schicht aus

einem Kunststoffmaterial mit intrinsischen Eigenschaften biete (vgl. Abs. [0005]).

2. Als mit der Losung dieser Aufgabenstellung betrauter Fachmann ist ein
Diplom-Ingenieur der Vertiefungsrichtung Kunststofftechnik mit einigen Jahren
Berufserfahrung im Behélterbau anzusehen. Er ist mit der Herstellung von ein- oder
mehrschichtigen Behéltern aus Kunststoffmaterial mittels Blasformmaschinen
vertraut und kennt das Aufbringen von dauerantistatischen Schichten sowohl
wahrend des Blasformens als auch danach (vgl. z. B. D5, Sp. 1, Z. 59 bis 64; D4,
Abs. [0013], [0014]). Ihm ist bekannt, dass intrinsisch leitende Polymere, deren
Leitfahigkeit nicht aus dem Zusatz leitfahiger Additive, sondern aus der
Molekulstruktur resultiert, dort einsetzbar sind, wo auch gefiillte elektrisch leitfahige
Polymere Verwendung finden, und dass sich die mechanische und elektrische
Stabilitat intrinsisch leitender Polymere durch Mischen mit elektrisch nicht
leitfahigen Polymeren wesentlich beeinflussen l&sst (vgl. D11, S. 419, 4. bis 6. Abs.,
S. 432, vorletzter und letzter Abs.).

Aus Sicht dieses Fachmanns wird im Streitpatent der Begriff Kunststoff flr den
genuinen Kunststoff verwendet, wahrend der Begriff ,Kunststoffmaterial“ fur eine
Mischung aus mehreren Kunststoffen verwendet wird. Dementsprechend bedeutet
der Begriff ,Kunststoffmaterial mit intrinsischen Eigenschaften“ eine Mischung aus
einem elektrisch nichtleitenden Kunststoff mit einem Kunststoff, der aufgrund seiner
molekularen Struktur elektrisch leitende, d. h. intrinsische Eigenschaften besitzt.
Der Zusatz von leitfahigen Materialien aus Leitrul3 o. &. oder die Einbringung von
Drahtgeweben entfallt. Mit derartigen Zusatzen versehene Kunststoffe stellen im
Sinne des Streitpatents kein elektrisch eigenleitendes Kunststoffmaterial dar (vgl.

Abs. [0010]). Bei ihnen handelt es sich um geflllte, elektrisch leitfahige Polymere.



Der mehrschichtige Behalter ist in Bezug auf die Festigkeitsanforderungen in seiner
tragenden Basisschicht aus High-Density-Polyethylen (Merkmal 4.1), also HDPE,
hergestellt. An die AulRenschicht, also die wenigstens eine Schicht aus einem
Material mit elektrisch eigenleitenden, intrinsischen Eigenschaften (Merkmal 4.2)

werden praktisch keine Festigkeitsanforderungen gestellt (vgl. Abs. [0012]).

3. Der auf die erteilte Fassung gerichtete Hauptantrag ist zulassig, wahrend sich
die beschrankt aufrechterhaltene Fassung des Patents mit dem Gegenstand der
.verwendung eines Kunststoffmaterials ...“ gemafld Hilfsantrag 1 bereits als

unzulassig erweist.

Es mag zutreffen, dass es in der Rechtsprechung als zulassig erachtet wird, einen
auf ein Erzeugnis gerichteten Patentanspruch im Nichtigkeitsverfahren auf eine
bestimmte Art der Verwendung dieses Erzeugnisses zu beschranken, wenn diese
Verwendung in der Patentschrift offenbart ist (vgl. BGH Mitt. 2012, 119, [Rz. 14]

.Notablaufvorrichtung”; mit Verweis auf BGH GRUR 1988, 287 (288)
— ,Abschlussblende®). Entsprechend diirfte dies auch fur das Einspruchsverfahren
gelten. Gleichwohl darf der Wechsel der Patentkategorie nicht dazu fuhren, dass
der Gegenstand eines erteilten Patents durch einen véllig anderen ersetzt wird und
es so zu einer fur die Offentlichkeit Uberraschenden Verlagerung des
Patentschutzes kommt (vgl. BGH-Entscheidung ,Abschlussblende” a. a. O., dort
beginnend auf S.289). Ein Gegenstand, der durch das erteilte Patent zwar
offenbart, von ihm aber nicht geschutzt ist, kann nicht nachtraglich in das Patent
einbezogen und unter Schutz gestellt werden, wie sich anhand § 22 Abs. 1, 2. Alt.
PatG zeigt. Neue Patentanspriche, mit denen ein Patent beschrankt verteidigt wird,
mussen sich auch im Einspruchsverfahren in jeder Hinsicht als rechtsbestandig
erweisen (vgl. hierzu BGH BI.f.PMZ 1998, 282 (283) — ,Polymermasse” — und 2019,
270 (272) — ,Schaltungsanordnung 11%).

In vorliegendem Fall ist die erteilte Fassung auf eine Behalteranordnung

(Endprodukt) gerichtet, wé&hrend die Verwendung gemald beschrankter
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Aufrechterhaltung nicht auf die Verwendung der Behalteranordnung (also auf ein
grds. zulassiges ,Minus®), sondern auf die ,Verwendung eines Kunststoffmaterials

..." (also den Ausgangsstoff) und somit auf ein ,Aliud“ gerichtet ist.

4. Das Streitpatent erweist sich in seiner Fassung nach Hauptantrag nicht als
rechtsbestandig.

4.1 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner Fassung nach dem
Hauptantrag beruht gegeniiber der Druckschrift D5 i. V. m. der Druckschrift D4 nicht
auf erfinderischer Tatigkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 1i. V. m. § 4 PatG).

Die Druckschrift D5 betrifft Transport- und Lagerbehalter aus Kunststoff fur fliissige
und kornige Fullguter (vgl. Sp. 1, Z. 3, 4). Dabei kann es sich um Palettenbehalter
mit einem Kunststoffbehalter, einem Gittermantel und einer Palette aus Metall
handeln. Die Tragschicht eines solchen Behalters aus Hochdruck-Polyethylen kann
mit einer dauerantistatischen AuRen- und/oder Innenbeschichtung aus einem
Kunststoff (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Anteil Leitruf3 ausgestattet sein (vgl.
Sp. 1, Z. 7 bis 9, 33, 37 bis 42, 47 bis 51; Merkmale 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 5.3).
Der Mehrschichtbehalter wird durch Extrusionsblasformen hergestellt (vgl. Sp. 1,
Z.59, 60; Merkmal 4).

Infolge des Leitrul3es ist der Kunststoffbehalter gemafd Druckschrift D5 nicht mehr
transluzent und somit ist der Fulllstand nicht mehr auf einfache Art und Weise

erkennbar.

Mit einem solchen Problem befasst sich auch die Druckschrift D4, die eine
Transportverpackung aus Kunststoff und ein Verfahren zu Herstellung einer
Transportverpackung betrifft (vgl. Abs. [0001]). In dieser Druckschrift ist ausgefinhrt,
es gebe Kunststoffoehalter, die mit RuRpartikeln elektrisch leitfahig ausgebildet
sind. Eine ausreichende Rul3beimengung fuhre jedoch dazu, dass der

Kunststoffbehélter nicht mehr transluzent sei und somit der Fillstand nicht mehr auf



-11 -

einfache Art und Weise erkennbar sei. Aul3erdem reduzierten die eingebrachten
Pigmente die Haltbarkeit der Behélter und fuhrten insbesondere bei Fallversuchen
zu einem Aufreil3en der Behalter an der Bindenaht (vgl. Abs. [0006]).

Als L6sung offenbart die Druckschrift D4 eine Transportverpackung, die elektrisch
leitfahige Polymere aufweist (vgl. Abs. [0008]).

Solche elektrisch leitfahigen Polymere werden als pulverformige Beimengung
vertrieben, die Kunststoffen zugegeben werden kann (vgl. Abs. [0009], Merkmale 5,
5.2); im vorliegenden Fall kommt als Kunststoff Polyethylen, insbesondere HDPE
zum Einsatz (vgl. Abs. [0012], Merkmale 5.1, 5.3). Gemal3 einer einfachen
Herstellungsvariante wird die Kunststoffverpackung aus einem extrudierten
Schlauchstiick geblasen, wobei der Schlauch an seinen Trennstellen zusammen-
gepresst wird. Die dadurch entstehenden Nahtstellen sind im Hinblick auf die
Festigkeit besonders gefahrdet. Jedoch beeintrachtigen die elektrisch leitfahigen

Polymere die Festigkeit an den Nahtstellen nur unwesentlich (vgl. Abs. [0013]).

Alternativ kénnen die Polymere auch als Lack auf die Kunststoffverpackung
aufgebracht werden (vgl. Abs. [0014]), wie im Ausfuhrungsbeispiel erlautert ist. Die
dort beschriebene Transportverpackung ist als Palettenbehélter 1 (Intermediate
Bulk Container) zum Transport fliissiger, auch zindfahiger Materialien ausgebildet.
Der Palettenbehélter 1 weist u. a. eine Kunststoffblase 2 aus HDPE mit einer
aul3enseitigen, elektrisch leitfahige Polymere enthaltenden Lackschicht 8 zur
Vermeidung elektrostatischer Aufladung, eine metallische Palette 3 und einen
Metallkafig 9 auf. Die Lackschicht 8 ist transluzent und erlaubt, den Fillstand im
Behalter von aul3en zu erkennen (vgl. Abs. [0023], [0024], [0026], [0027], Fig. 1;
Merkmale 1, 2, 3, 4.1, 4.2).

Druckschrift D4 lehrt somit, entweder elektrisch leitfahige Polymere dem HDPE

beizumengen und die Kunststoffblase mittels Blasverfahren herzustellen oder die
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Kunststoffblase aus HDPE herzustellen und anschlieRend Lack mit elektrisch
leitfahigen Polymeren aufzutragen.

Der Fachmann erkennt daher, dass, auf Grund des mehrschichtigen Aufbaus des
aus Druckschrift D5 bekannten Kunststoffbehalters, das in der Druckschrift D4
angesprochene Problem der Festigkeit durch die eigens vorhandene Tragschicht
aus Hochdruck-Polyethylen ohne elektrisch leitfahige Zusatze nicht besteht. Zudem
stellt er fest, dass durch den Lackauftrag im Anschluss an das Blasformen des
Behalters gegenuber dem Extrusionsblasformen des mehrschichtigen Behélters
gemal D5 ein zusatzlicher Arbeitsschritt notwendig ware. Folglich wird er, unter
Beibehaltung des mehrschichtigen, durch Extrusionsblasformen hergestellten
Behalteraufbaus bei der dauerantistatischen Auf3en- und/oder Innenbeschichtung
aus einem Kunststoff (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Anteil Leitrul3, den Leitruf3
durch elektrisch leitfahige Polymere ersetzten, so dass der Mehrschichtbehélter
transluzent ausgebildet ist und der Fullstand auf einfache Art und Weise erkennbar

ist.

4.2  Die auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 9, der
auf ein Verfahren zur Herstellung eines Transportbehalters fur eine
Behalteranordnung gemafl den Ansprichen 1 bis 9 gerichtete nebengeordnete
Patentanspruch 10 und dessen abhéngige Patentspriiche 11 bis 13 gemaR
Hauptantrag teilen das rechtliche Schicksal des Patentanspruchs 1.

5. Infolge der Unzulassigkeit des Hilfsantrags 1 erubrigt sich ein Eingehen auf
die Patentfahigkeit der Verwendung eines Kunststoffmaterials mit elektrisch
eigenleitenden, intrinsischen Eigenschaften gemafR Patentanspruch 1 dieses

Hilfsantrags.
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1.
Rechtsmittelbelehrung

Dieser Beschluss kann mit der Rechtsbeschwerde nur dann angefochten werden,
wenn einer der in § 100 Absatz 3 PatG aufgefihrten Mangel des Verfahrens gerigt
wird. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméachtigten

schriftlich einzulegen.

Dr. Hochst Eisenrauch Dr. Schwenke Dr. Deibele

Fi



