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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 2. Marz 2005 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den Richter
Keukenschrijver, die Richterin Muhlens und die Richter Prof. Dr. Meier-Beck
und Dr. Kirchhoff

fur Recht erkannt;:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 20. Juni 2001 wird auf Kosten der

Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 140 797 (Streitpatents). Das Streit-
patent, fur das eine franzdsische Prioritdt vom 6. September 1983 in Anspruch
genommen worden ist, beruht auf einer Anmeldung vom 31. August 1984 und
ist im Verlaufe des Rechtsstreits durch Zeitablauf erloschen. Patentanspruch 1

hat folgenden Wortlaut:



"Matériau pour la signalisation des canalisations souterraines, dans
lequel un support (1, 12) ayant une faible résistance a la rupture est
associé a au moins deux bandes rectilignes (5, 8, 9, 10, 11) réali-
sées en une matiere ayant une bonne résistance a la rupture, ca-
ractérisé en ce que ces bandes (5, 8, 9, 10, 11) sont discontinues et
sont décalées l'une par rapport a l'autre pour qu'il n'y ait pas
concordance de leurs zones de discontinuité."

Die deutsche Ubersetzung in der Streitpatentschrift (bei der die Untertei-

lung in Oberbegriff und Kennzeichen vom Anspruchswortlaut abweicht) lautet:

"Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen, wobei
ein Trager (1, 12) mit einer geringen Reil3festigkeit wenigstens zwei
geradlinigen Bandern (5, 8, 9, 10, 11) zugeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dal3 diese Bander (5, 8, 9, 10, 11) unterbrochen sind
und aus einem Material mit einer grof3en Reil3festigkeit bestehen,
und dafld sie gegeneinander langsversetzt sind, so dal3 sich deren
Unterbrechungszonen nicht miteinander decken."”

Die Klagerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents
in Anspruch genommen wird, hélt den Gegenstand des Patentanspruchs 1 fur
nicht patentfahig.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent im Umfang des Patentan-
spruchs 1 mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Hiergegen richtet sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihren An-
trag auf Abweisung der Klage weiterverfolgt und hilfsweise Patentanspruch 1 in
der Weise verteidigt, dal3 an seine Stelle die folgenden Patentanspriiche 1a und
1b treten sollen:

la Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen,
bei dem ein Trager (1, 3; 12) mit einer geringen Reil3festig-
keit wenigstens zwei gradlinigen, sich in einer Langsrichtung



erstreckenden Bandern (5; 8, 9, 10, 11) zugeordnet ist und
diese zusammenhaélt, wobei die Bander (5; 8, 9, 10, 11) aus
einem Material mit einer grof3en Reil3festigkeit hergestellt
sind und in einer Querrichtung im Abstand voneinander an-
geordnet und voneinander gesondert vom Trager (1, 3; 12)
gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, dal3 die Bander (5;
8, 9, 10, 11) unterbrochen sind, so dal jedes Band aus einer
Mehrzahl von durch eine jeweilige Unterbrechungszone von-
einander getrennten unabhangigen Bandabschnitten gebildet
ist, und dal3 die Bander (5; 8, 9, 10, 11) derart in der Langs-
richtung gegeneinander versetzt sind, daf} sich deren in der
Querrichtung voneinander im Abstand angeordneten Unter-
brechungszonen nicht miteinander decken.

1b Material zum Anzeigen von unterirdischen Kanalisationen,
wobei ein Trager (1, 3) mit einer geringen Reil3festigkeit we-
nigstens zwei gradlinigen, sich in einer L&ngsrichtung
erstreckenden Bandern (5) zugeordnet ist, welche aus einem
Material mit einer grol3en Reil3festigkeit hergestellt sind und
frei in Aufnahmen (4) des Tragers (1) aufgenommen sind,
dadurch gekennzeichnet, dal3 der Trager (1, 3) ein Tragele-
ment (1) aus Plastikmaterial und zwei darauf befestigte, in
Querrichtung gegeneinander versetzte Streifen (3) aus Pla-
stikmaterial aufweist, die zusammen mit dem Tragelement
(1) jeweils eine Aufnahme (4) begrenzen, daf3 die Bander (5)
unterbrochen sind, so dal3 jedes Band aus einer Mehrzahl
von durch eine jeweilige Unterbrechungszone voneinander
getrennten unabhéngigen Bandabschnitten gebildet ist, und
dal3 die Bander (5) derart in der L&ngsrichtung gegeneinan-
der versetzt sind, dal3 sich deren Unterbrechungszonen nicht
miteinander decken.

Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in der Fas-
sung des vorstehenden Patentanspruchs la und nochmals hilfsweise in der
Fassung des Patentanspruchs 1b. In der mundlichen Verhandlung ist die Be-
klagte nicht vertreten gewesen.

Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.



Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Univ.-Professor
, ein schrift-
liches Gutachten erstattet, das er in der mindlichen Verhandlung erlautert und

erganzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung, Uber die ungeachtet der Sdumnis der Beklagten
durch streitiges Urteil zu entscheiden ist (vgl. Sen.Urt. v. 30.4.1996
- X ZR 114/92, GRUR 1996, 757 - Tracheotomiegerat), hat keinen Erfolg. Das
Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage, die im Hinblick auf die Inan-
spruchnahme der Klagerin aus dem Streitpatent auch nach Ablauf seiner
Schutzdauer zul&ssig ist, im Ergebnis zu Recht fir begriindet erachtet, da der
Stand der Technik dem Fachmann den Gegenstand des Streitpatents nahege-
legt hat.

l. Das Streitpatent betrifft ein Material, mit dem der Verlauf unterirdi-

scher Rohrleitungen ("canalisations") angezeigt werden kann.

Solche Materialien werden oberhalb von unterirdischen Rohrleitungen
verlegt. Sie sollen bei spateren Grabungsarbeiten einen Hinweis auf das Vor-
handensein der Leitung geben und so deren Beschadigung vermeiden. Die
Streitpatentschrift bezeichnet es als bekannt, hierzu Kunststoffgitter zu verwen-
den. Aus dem franzdsischen Gebrauchsmuster 2 384 427 sei es ferner be-

kannt, ein solches Gitter mit durchgehenden, geradlinigen Bandern zu verbin-



den, deren Dehnungs- und Bruchwiderstand sich teilweise von dem des Gitters
unterscheide. Das gewahrleiste jedoch nicht immer die Wahrnehmung der
Rohrleitung, weil die bei Grabungsarbeiten von einem Schaufelbagger heraus-
gerissenen Stucke des Markierungsbandes haufig in dem herausgebaggerten
Material verschwanden und die Bander, die an den Seitenwanden der Grabung
hangenblieben, ebenso schlecht sichtbar seien. Auch kdnne es vorkommen,
daR die mit den Gittern verbundenen Markierungsbéander durch den Schaufel-
bagger sauber abgetrennt wirden. Der Baggerfiihrer sehe in diesem Fall die
Markierungsbander weder an den Seitenréndern der Grabung noch in dem Ma-
terial in der Baggerschaufel.

Daraus ergibt sich das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem, ein
Markierungsmaterial zur Verfiigung zu stellen, das bei Grabungsarbeiten, ins-

besondere bei Arbeiten mit einem Schaufelbagger, zuverlassig erkennbar ist.

Dieses Problem soll durch ein Material zum Anzeigen unterirdischer
Rohrleitungen mit folgenden Merkmalen geldst werden:

1. Das Material weist einen Trager auf,

1.1 der eine geringe Reil3festigkeit besitzt und

1.2 mit wenigstens zwei geradlinigen Bandern verbunden

("associé") ist.

2. Die Bander

2.1 bestehen aus einem Material von hoher Reil3festigkeit,



2.2 sind unterbrochen ("discontinues") und

2.3 sind gegeneinander versetzt, so dal3 sich ihre Unter-

brechungszonen nicht decken.

Die Figuren 1 und 2 der Streitpatentschrift zeigen ein Ausfuhrungsbei-
spiel. Durch die gegeneinander versetzten, in Abschnitte unterteilten B&nder
soll erreicht werden, daf} stets Abschnitte mindestens eines Bandes fir den

Baggerfuhrer sichtbar sind.

Il. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu.



1. Die deutsche Auslegeschrift 24 28 740 (D 1) beschreibt ein
Warnmaterial aus zwei Ubereinanderliegenden Folienbahnen, die in streifen-
formig in Langsrichtung verlaufenden Bereichen miteinander verklebt sind. In
die dadurch geschaffenen kanalartigen Zwischenrdume sind lose und nachge-
bend Bander in Uberlange eingelegt, die reil¥fester als die Folienbahnen sind.
Diese Ausgestaltung soll bewirken,
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2. Die US-Patentschrift 3 568 626 (D 2) betrifft ein bahnartiges
Warnmaterial, das aus einer doppellagigen Vinylfolie besteht, in die an den Sei-
ten in Langsrichtung verlaufende Nylonschnire eingelegt sind. Die Vinylfolie
kann beispielsweise aus Polyethylen mit einer der 8fachen Bahnléange entspre-
chenden Dehnungsfahigkeit ausgefuhrt werden, wahrend die Nylonschnire
vorzugsweise auf das 3- bis 4fache ihrer Lange dehnbar sein sollen. Wenn et-
wa durch eine Baggerschaufel an der Bahn gezogen wird, soll sich diese deh-
nen und auf diese Weise fur den Baggerfuhrer sichtbar werden. Die Entgegen-
haltung beschreibt ferner eine Ausfihrungsform, bei der die Bahn in voneinan-
der getrennte Abschnitte aufgeteilt ist und zwei Bahnen so Ubereinander gelegt
werden, dal3 die Unterbrechungszone der einen Bahn in etwa mit der Quermit-
tellinie der anderen Bahn Ubereinstimmt. Damit soll erreicht werden, dal3 jeweils

ein ausreichend langer Bandabschnitt mit dem Erdreich ausgehoben und sicht-



bar wird (Sp. 3 Z. 25 - 29). Die Uberlappung der Bahnabschnitte soll sicherstel-
len, dal’ jede beliebige Angriffsstelle der Baggerschaufel nahe genug an der
Mitte eines Bahnabschnitts liegt, um diesen zumindest im wesentlichen, wenn

nicht vollstandig mitzunehmen (Sp. 3 Z. 39 - 43).

Die stark dehnbaren Vinylfolien sind funktional Bander und die Nylon-
schnire Trager im Sinne des Streitpatents. Es fehlt indessen an Merkmal 1.2,
denn die Trager sind jeweils nur mit einem Band verbunden. Dem Merkmal 2.3
vergleichbare gegeneinander versetzte Unterbrechungszonen entstehen infol-
gedessen erst und allenfalls dadurch, dal3 zwei Bahnen tbereinander angeord-

net werden.

3. Auch die US-Patentschrift 3 282 057 (D 3) betrifft ein bahnformi-
ges Markierungsmaterial. Als Markierungsband dient eine Kunststoffolie, die in
Abstanden perforiert sein kann (Anspruch 7, Sp. 2 Z. 12 - 16 u. 27, Fig. 2).
Nach einem in Figur 3 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel kénnen statt einer Fo-
lie zwei Ubereinanderliegende, sich Uberlappende Lagen aus Einzelbdgen (a
plurality of overlapping sheets,
Sp.2 Z.17-22) verwendet
werden. Perforierte oder nicht

perforierte Bander konnen in
Form von gro3en Vorratsrollen verwendet werden. Auch die Ausfihrungsform
nach Figur 3 soll auf eine Vorratsrolle aufgewickelt werden kénnen, indem die
Einzelbégen miteinander verbunden werden ("by joining the sheets of the em-
bodiment of Figure 3", Sp. 2 Z. 41 - 46). Zur Erleichterung der Verlegung kon-
nen solche Ausfiihrungsformen in der Weise auf eine Vorratsrolle aufgewickelt
werden, dal’ eine Gleitfolie eingefligt wird oder sie von einem Paar Gleitfolien
eingeschlossen werden ("may be wound into a supply roll by the incorporation
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of a slip sheet or by incorporating these embodiments between a pair of slip
sheets", Sp. 2 Z. 47 - 50). Solche Gleitfolien sollen vorteilhafterweise aus einem
organisch kompostierbaren Material wie etwa Papier bestehen (Sp. 2 Z. 50
- 54).

Die beschriebene Ausfihrungsform nach Figur 3 14t sich zwar auf
Merkmal 2 lesen; es fehlt jedoch an einem Trager im Sinne des Merkmals 1. Als
Trager ist zwar die Gleitfolie in Betracht zu ziehen, die jeweils zwischen zwei
aufgewickelten Kunststoffoliendoppellagen eingefiigt sein kann. Uber irgendei-
ne Verbindung der Gleitfolie(n) mit den (beiden) Kunststoffolien ist der Entge-
genhaltung jedoch nichts zu entnehmen, und zu ihr besteht nach dem Zweck
der Gleitfolie auch kein Anlaf3.

[I. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfahig, da
er dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war.

1. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daf3 sich in der Praxis
erfahrene Fachhochschulingenieure der Fachrichtung Bauwesen, insbesondere
Tiefbauwesen, mit der Entwicklung von Anzeigemitteln der in Rede stehenden
Art befassen. Wie die Erorterung mit dem gerichtlichen Sachverstandigen erge-
ben hat, werden jedoch von den Praktikern des Bauwesens, etwa einem als
Bauleiter tatigen Fachhochschulingenieur, typischerweise nur die Anforderun-
gen formuliert, denen ein Markierungsmaterial gentigen soll. Die Entwicklung
des Materials selbst obliegt einem an einer Fachhochschule ausgebildeten Mit-
arbeiter eines derartige Markierungsmaterialien herstellenden Unternehmens,
der nicht nur um die Einsatzbedingungen des Materials auf dem Bau weil3,
sondern auch Uber ndhere Kenntnisse Uber die Eigenschaften und Einsatzbe-
reiche der in Betracht kommenden Kunststoffe verfiigt. Entsprechende Kennt-
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nisse und Erfahrungen sind daher bei dem von der Erfindung angesprochenen

Fachmann zugrundezulegen.

2. Dem Fachmann stand mit dem Markierungsmaterial nach der D 1
bereits ein Material zur Verfigung, das einen Trager geringer Reil3festigkeit
(Merkmale 1 und 1.1) mit wenigstens zwei Bé&ndern verbindet, die aus einem
Material h6herer Reil3festigkeit bestehen (Merkmal 2.1).

Um mehr Material bereitzustellen, das bei dem Ausheben des Erdreichs
mit einer Baggerschaufel sichtbar bleiben kann, sollen die Bander nach der D 1
in Uberlange in die Zwischenraume eingelegt werden. Dazu kénnen sie bei-
spielsweise wellenférmig angeordnet werden, wie dies Figur 3 der Entgegenhal-

tung zeigt.

Der Fachmann, der sich - etwa weil es Schwierigkeiten bereitete, eine
solche Anordnung mit einfachen Mitteln produktionstechnisch zu realisieren -
nach einer Alternative hierzu umsah, entnahm der D 3 den Hinweis, daf3 er an-
stelle eines in Wellen oder Schlaufen gelegten Bandes auch zwei Gibereinander-
liegende, sich Uberlappende Lagen aus Einzelbtgen verwenden konnte. Denn
dem bereits erdrterten Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 mit Einzelbdgen folgt
in Figur 4 der Entgegenhaltung unmittelbar ein Ausfuhrungsbeispiel mit einem
in Schlaufen gelegten Band, und
beide Ausfuhrungsbeispiele

werden dem Fachmann als

vorteilhaft vorgestellt, weil sie
eine relative sichere Erkennbarkeit sowohl im Graben als auch im ausgehobe-
nen Erdreich gewahrleisten (D 3, Sp. 2 Z. 69 - Sp. 3 Z. 12).
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Prifte der Fachmann infolgedessen die Mdoglichkeit, bei dem Markie-
rungsmaterial nach der D 1 anstelle von wellenférmigen Bandern derartige sich
Uberlappende Lagen zu verwenden, hatte er bereits den Gegenstand des
Streitpatents aufgefunden. Denn wenn er - gedanklich - in den von den Folien-
bahnen gebildeten kanalartigen Zwischenraumen der D 1 jeweils Doppellagen
der Bégen nach der D 3 anordnete, gentigte er sdmtlichen Anforderungen der
Merkmale 1 bis 2.3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Ungeachtet des-
sen erschloR sich dem Fachmann bei dieser Uberlegung unschwer die Alterna-
tive, die beiden Lagen der Bogen auf zwei nebeneinander liegende Kandale auf-
zuteilen, auf diese Weise die Anordnung der Boégen in den Kanalen zu erleich-
tern und gleichwohl durch eine von Kanal zu Kanal in Langsrichtung jeweils um
eine halbe Bogenlénge versetzte Anordnung den Vorteil sich in Langsrichtung
Uberlappender Lagen mit definierten Trennfugen beizubehalten.

3. Auch in der Fassung der hilfsweise verteidigten Patentanspriche
la und 1b ist der Gegenstand des Streitpatents nahegelegt, so dal3 die Angriffe
der Klagerin gegen die Ursprungsoffenbarung der so formulierten Anspriiche

keiner Erorterung bedurfen.

a) Patentanspruch la laR3t sich wie folgt gliedern (zusatzliche oder
abgewandelte Merkmale kursiv):

1. Das Material weist einen Trager auf,

1.1 der eine geringe Reil3festigkeit besitzt und

1.2  wenigstens zwei geradlinigen Bandern zugeordnet ist

und diese zusammenhalt.
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2. Die Bander

2.1 bestehen aus einem Material von hoher Reil3festigkeit,

2.1a sind in einer Querrichtung im Abstand voneinander
angeordnet,

2.1b sind voneinander gesondert vom Trager gehalten,

2.2 sind unterbrochen ("discontinues"),

2.2a so dal jedes Band aus einer Mehrzahl von durch eine
jeweilige Unterbrechungszone voneinander getrenn-

ten unabhangigen Bandabschnitten gebildet ist, und

2.3 sind in Langsrichtung derart gegeneinander versetzt,
dal3 sich deren in der Querrichtung voneinander im
Abstand angeordnete Unterbrechungszonen nicht
decken.

Das in der D 1 dargestellte Markierungsmaterial entspricht, wenn die wel-
lenformigen Bander wie zu 2 dargestellt durch Folgen von Einzelbdgen ersetzt
werden, auch den abgewandelten Merkmalen 1.2 und 2.3 sowie den zusatzli-
chen Merkmalen 2.1a, 2.1b sowie 2.2a. Der Gegenstand des hilfsweise vertei-
digten Patentanspruchs la ist daher ebenso nahegelegt wie der Gegenstand

des erteilten Patentanspruchs 1.
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b) Patentanspruch 1b laR3t sich wie folgt gliedern (zusatzliche oder

abgewandelte Merkmale kursiv):
1. Das Material weist einen Trager auf,
1.1 der eine geringe Reil3festigkeit besitzt
1.1a der ein Tragelement aus Plastikmaterial und zwei dar-
auf befestigte, in Querrichtung gegeneinander versetz-
te Streifen aus Plastikmaterial aufweist, die zusam-
men mit dem Tragelement jeweils eine Aufnahme be-

grenzen,

1.2  wenigstens zwei geradlinigen, sich in einer Langsrich-
tung erstreckenden B&ndern zugeordnet ist.

2. Die Bander

2.1 bestehen aus einem Material von hoher Reil3festigkeit,

2.1a sind frei in den Aufnahmen des Tragers aufgenom-

men,
2.2 sind unterbrochen ("discontinues"),
2.2a so dal jedes Band aus einer Mehrzahl von durch eine

jeweilige Unterbrechungszone voneinander getrenn-

ten unabhangigen Bandabschnitten gebildet ist, und
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2.3 sind in Langsrichtung derart gegeneinander versetzt,
dal3 sich ihre Unterbrechungszonen nicht decken.

Ebenso wie bei Patentanspruch 1a entspricht das in der D 1 dargestellte
Markierungsmaterial, wenn die wellenférmigen Bénder wie zu 2 dargestellt
durch Folgen von Einzelbbgen ersetzt werden, auch den abgewandelten Merk-
malen 1.2 und 2.3 sowie den zusatzlichen Merkmalen 2.1a und 2.2a. Lediglich
hinsichtlich des Merkmals 1.1a besteht keine Ubereinstimmung, da die Kanéale
bei der D 1 nicht durch (zwei) auf der unteren Folienbahn befestigte Streifen
gebildet werden, sondern dadurch, dal® zwei Folienbahnen streifenweise mit-
einander verklebt werden. Beide Mdglichkeiten stehen dem Fachmann jedoch
ohne weiteres alternativ zur Verfigung. Auch der Gegenstand des hilfsweise

verteidigten Patentanspruchs 1b ist daher nahegelegt.
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IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG in Verbin-
dung mit 8 97 Abs. 1 ZPO.

Melullis Keukenschrijver Muhlens

Meier-Beck Kirchhoff



