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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 6. Juli 1995 durch den Vorsitzen-
den Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtig-
keitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 8. Juni
1993 wird auf Kosten des Beklagten zurilckgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestandg:

I. Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 22. No-
vember 1988 angemeldeten Patents 38 39 368 (Streitpatents),
das die Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zur Abtdtung
von Schédlingen, insbesondere beil der Konservierung von Ob-
jekten" flhrt. Das Streitpatent umfaft acht Patentanspriiche;
die Patentanspriche 1 und 6 lauten wie folgt:

"l, Verfahren zur Abtdtung von Schadlingen in einem da-
von befallenen Objekt, bei dem man das von Luft um-
gebene Objekt auf eine Endtemperatur erwdrmt, bei
der ein Leben der Schddlinge nicht mdglich ist, und
das Objekt wadhrend einer zur sicheren Abtdtung der
Schadlinge ausreichenden Zeitspanne beli dieser End-
temperatur h&lt und es dann abklhlen 1l&pt,
dadurch gekennzeilchnet,
daPp man wadhrend der Erwdrmung den Feuchtigkeitsge-
halt der Luft derart regelt, daPp kein oder kein nen-
nenswerter Feuchtigkeitsaustausch zwischen dem Ob-
jekt und der Luft erfolgt.

6. Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach ei-
nem der Anspriche 1 bis 5, bestehend aus einer Kli-
makammer und einem elektrischen Heizaggregat, einem
Gebldase, einer Temperaturregelung sowle einer Luft-
befeuchtungseinrichtung, wobei letztere mit einer
Mepf- und Regesleinrichtung fir die relative Luft-
feuchtigkeit verbunden ist."

JLaw — Gesetze und Urteile Available on the
Kostenlos (mobile App) } Google play D App Store

Uber 200 Gesetze " " —
. - Law — fi
Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

1ZINYPsa8 HYIN JF e/Y §§ YOBU JUBQULIR( S[e PUIS SUN[WWESS[12)1() IOP J[I9 [, YoNY :SIOMUTH


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Wegen der abhdngigen Patentansprlche 2 bis 5 sowie 7 und
8 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Mit der Nichtigkeitsklage macht die Kl&gerin unter Hin-—-
weis auf verschiedene Vorverdffentlichungen geltend, die Ge-
gensténde des Streitpatents seien im Hinblick auf den Stand
der Technik nicht patentfahig, weil sie zumindest nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhten.

II. Die Klédgerin hat vor dem Bundespatentgericht bean-
tragt,

das deutsche Patent 38 39 368 in vollem Umfang fur nich-
tig zu erklaren.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Urteil
der Nichtigkeitsklage stattgegeben und das Streitpatent vol-
len Umfangs fUr nichtig erkléart.

Mit der Berufung begehrt der Beklagte,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzudndern und die
Klage abzuweisen.

Er verteidigt Patentanspruch 1 nunmehr mit einem Hiifs-
antrag in folgender Fassung:



|l1.

Verfahren zur Abtdétung von Schaddlingen in einem da-
von befallenen Objekt, bei dem man das von Luft um-
gebene Objekt auf eine Endtemperatur erwadrmt, beil
der ein Leben der Schadlinge nicht méglich ist, und
das Objekt wdhrend einer zur sicheren Abtdtung der
Schddlinge ausreichenden Zeitspanne bei dieser End-
temperatur hélt und es dann abkihlen 1&pt,
dadurch gekennzeichnet,

- daP das Objekt in eine Klimakammer gebracht wird,
in der eine relative Luftfeuchtigkeit herrscht,
wie sie bei Raumtemperatur aufgrund der natlrli-
chen Verhdlthisse oder einer Klimatisierung vor-
liegt,

~ daP in der Phase der Aufheizung der Klimakammer
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft durch Anreiche-
rung mit Wasserdampf in der Klimakammer derart ge-
regelt wird, daP kein oder Kkeiln nennenswerter
Feuchtigkeitsaustausch zwischen dem Objekt und der
Luft erfolgt,

- dap die Heizleistung bei Erreichen der Endtempera-
tur so weit herabgesetzt wird, daf keine wesentli-
chen Temperaturveranderungen mehr erfolgen, wah-
rend der Feuchtigkeitsgehalt der Luft konstant ge-
halten wird,



- und dap in der Phase der AbkUhlung der Klimakammer
der Feuchtigkeitsgehalt der Luft durch Entzug von
Wasserdampf derart geregelt wird, daP kein oder
kein nennenswerter Feuchtigkeitsaustausch zwischen
dem Objekt und der Luft erfolgt.”

Die Klé&gerin tritt der Berufung entgegen und beantragt
deren ZurlUckweisung.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Herr Prof. Dr.

Dr. h.c. mult. Walter L, RG® & an 31. August 1994 ein
schriftliches Gutachten erstellt, das er vor dem Senat er-
l8utert und ergdnzt hat.

Entscheidungsgrunde:

Die zulassige Berufung hat keinen Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Abtdtung von Schédlingen in einem davon be-
fallenen Objekt, beil dem man das von Luft umgebene Objekt
auf eine Endtemperatur erwdrmt, bei der ein Leben der Schad-
linge nicht mdéglich ist, und das Objekt wahrend einer zur
sicheren Abtdétung der Schadlinge ausreichenden Zeitspanne
bei dieser Endtemperatur hdalt und es dann abkilhlen 1l&PRt
(Sp. 1 Z. 3-10).

In der Streitpatentschrift wird als bekannt geschildert,
daP es zur Schadlingsbekampfung an Objekten aus organischem
Material, vor allem Holz und Holzwerkstoffen, verschiedene

Verfahren gebe, um die weitere Wertminderung oder Zerstdrung



des von Schadlingen —- Pilzen, Schwammen, Bakterien, Insek-
ten — befallen Objekts zu verhindern. Bei zu diesem Zweck
eingesetzten chemischen Mitteln sei das Risiko mdglicher ge-
sundheitsschadlicher Nebenwirkungen und die Umweltbelastung
nachteilig. Es sei auch problematisch, den Erfolg der Be-
handlung zu garantieren, weil hierzu die eingesetzte Cheni-
kalle an jeden Punkt des zu behandelnden Objekts kommen mis-
se, was kaum kontrolliert werden kénne (Sp. 1 Z. 11-23).

Des weiteren wird in der Streitpatentschrift als in der
Bautechnik bekannt beschrieben, eine HeiBluftbehandlung zur
Schadlingsbekampfung in Dachstihlen, Holzbalkendecken und
Fachwerkwénden vorzunehmen, bel der man erhitzte Luft unter
Uberdruck in das Gebdude einblase und dieses auf eine Tempe-
ratur aufheize, bei der die Holzsch&dlinge mit Sicherheit
abgetdtet wlirden, wenn eine bestimmte Einwirkungszeit einge-
halten werde (Sp. 1 Z. 24-30). Mit der Heifluftbehandlung
gehe aber eine Austrocknung des befallenen Objekts einher,
weshallb sie fdr zur Konservierung kommende wertvolle und
empfindliche Objekte, vor allem Werke des Kunsthandwerks wie
z.B. Mdbel, Altare, Plastiken und Bilderrahmen, nicht geeig-
net sei. Bekanntlich seien fur den Erhalt derartiger Objekte
gleichbleibende Klimaverhdltnisse von grofer Bedeutung.
Hierzu wird auf die aufwendigen Klimaanlagen in Museen und
Restaurierungswerkstatten verwiesen, mit denen die Raumtem-
peratur und Luftfeuchtigkeit im wesentlichen konstant gehal-
ten werde. Die in der Bautechnik angewendete HeiBluftbehand-
lung wirde bei einem zu restaurierenden Objekt, z.B. einem
antiken Mébelstick, wegen der damit einhergehenden Austrock-
nung gravierende Probleme mit sich bringen. Zu beflrchten

seien Rifbildungen im Holz, Verwerfungen innerhalb des Ob-



jekts, Abheben und AbblAttern von Farbschichten, XKrakelie-
rungen in Polituren, Versprddung und Ldsen des Leims usw.
{(Sp. 1 Z. 38-55}.

2., Vor diesem Hintergrund bezeichnet es die Streitpa-
tentschrift als zu ldsendes technisches Problem (Sp. 1
Z. 59-68), ein fir die Gesundheit génzlich unbedenkliches,
umweltfreundliches Verfahren zur Vernichtung von Schadlingen
anzugeben, das bei der Konservierung empfindlicher Objekte
ohne die Gefahr von Beeintrachtigungen zum Einsatz kommen
kénne und die nachweisliche Vernichtung s&mtlicher Schédlin-
ge garantiere. Des weiteren solle eine apparativ unaufwendi-
ge, bedienungsfreundliche und vielfaltige Vorrichtung zur

Durchfihrung des Verfahrens geschaffen werden.

3. a) Die LOsung dieses technischen Problems sieht das
Streitpatent gemaf Patentanspruch 1 in einem Verfahren mit
folgenden Merkmalen:

1. Das von Luft umgebene Objekt wird auf eine Endtempe-
ratur erwarmt;

2. die Endtemperatur ist so bemessen, daP ein Leben der
Schéddlinge nicht mehr mdéglich ist;

3. das Objekt wird bei dieser Endtemperatur wahrend ei-
ner zur sicheren Abtdtung der Schéddlinge ausreichen-

den Zeitspanne gehalten:

4. anschliefend 14Pft man das Objekt abkihlen;



5. wdhrend der Erwarmung wird der Feuchtigkeitsgehalt
der Luft derart geregelt, daB kein oder kein nennens-
werter Feuchtigkeitsaustausch zwischen dem Objekt und
der Luft erfolgt.

(Nach dem Hilfsantrag besteht die Lésung welter ausg
folgenden Merkmalen:

- Das Objekt wird in eine Klimakammer gebracht;

- dort herrscht eine relative Luftfeuchtigkeit wie bei
natlirlichen Verhdltnissen im Raum;

- in der Phase der Aufheizung wird der Feuchtigkeitsge-
halt der Luft mit wWasserdampf angereichert;

- die Heizleistung wird bei Erreichen der Endtemperatur
so weit herabgesetzt, daf keine wesentlichen Tempera-
turveranderungen mehr erfolgen;

~ der Feuchtigkeitsgehalt der Luft wird konstant gehal-
ten;

- in der Phase der Abkluhlung wird der Feuchtigkeitsge-
halt der Luft durch Entzug von Wasserdampf geregelt.)

b) In Patentanspruch 6 schlagt das Streitpatent eine
Vorrichtung zur Durchfihrung eines solchen Verfahrens vor,

die folgende Merkmale aufweist:

1. Die Vorrichtung besteht aus einer Klimakammer:;



2. die Klimakammer ist versehen mit
a) einem elektrischen Heilzaggregat,
b) einem Gebléase,
C) einer Temperaturregelung,
d) einer Luftbefeuchtungseinrichtung;

3. die Luftbefeuchtungseinrichtung ist mit einer Mef-
und Regeleinrichtung flir relative Luftfeuchtigkeit
verbunden.

II. Der Senat ist aufgrund des Verlaufs der mundlichen
Verhandlung, der Darlegungen der Parteien und nach Beratung
durch den gerichtlichen Sachverstdndigen in Ubereinstimmung
mit der vom Bundespatentgericht im angefochtenen Urteil ver-
tretenen Auffassung zu der Uberzeugung gelangt, daB es flr
den hier einschldgigen Durchschnittsfachmann naheliegend
war, zu den Lehren des Streitpatents sowohl in der erteilten
als auch in der mit dem Hilfsantrag verteidigten Fassung zu
gelangen. Hierbei kann offenbleiben, ob es sich bei dem ein-
schlagigen Durchschnittsfachmann um einen akademisch vorge-—
bildeten Absolventen der Holztechnologie mit besonderen
Kenntnissen des Holzschutzes handelt, wie der gerichtliche
Sachverstdndige meint, oder entsprechend der Darstellung des
Beklagten um einen Handwerksmeister aus dem Bereich der
Schadlingsbekampfung. In jedem Falle muB er mit der Entwick-—
lung neuer Methoden und Vorrichtungen zur Bekampfung von
Holzschadlingen nicht nur mit den herkdédmmlichen Methoden der



Schadlingsbekampfung vertraut, sondern auch Uber die Emp-
findlichkeit des Werkstoffs Holz und die Mdglichkeiten zu
seiner schonenden Behandlung informiert sein. Das sind, wie
der gerichtliche Sachverstandige Uberzeugend ausgeflihrt hat,
zwingende Voraussetzungen fir eine sachgerechte Berufsaus-
dibung; wer diesen Anforderungen nicht gerecht wlrde, miBte
sehr schnell scheitern. FUr einen derart ausgebildeten und
einschlagig erfahrenen Fachmann war die Lehre des Streitpa-
tents durch den vorbekannten Stand der Technik nicht neu-
heitsschadlich vorweggenommen, aber doch derart nahegelegt,
daf es keiner erfinderischen Tatigkeit mehr bedurfte.

1. Zu Patentanspruch 1 {(Verfahren)
a) Nach dem Hauptantrag

Das Bundespatentgericht hat sein Erkenntnis, mit dem es
der Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents in der er-
teilten Fassung einen erfinderischen Gehalt abgesprochen
hat, im wesentlichen auf den Aufsatz von Unger in "Holztech-
nologie" 1984/85 S. 264, 267 (N 3) gestitzt. Der Senat ist
nach Beratung durch den gerichtlichen Sachverstandigen und
in Ubereinstimmung mit den Parteien zu der Uberzeugung ge-
langt, dap die von der Klagerin in der Berufungsinstanz ein-
gefihrte Vorverdéffentlichung "Die Heif-Sterilisation von mit
Splintholzké&fern (Lyctus) befallenem Holz" (Ubers. des eng-
lischen Titels "The kiln sterilization of Lyctus - infested
timber" - technische Informationsschrift des englischen
Holzforschungsinstitutes aus dem Jahre 1969) den Lehren des
Streitpatents noch ndherkommt und (gegeniber der Entgegen-
haltung N 3) diesen (erst recht) die erfinderische Tatigkeit



nimmt. Die Vorverdffentlichung beschreibt als wirksame Me-
thode, holzbohrende Insekten zu bekdmpfen, die Sterilisation
von befallenem Schnitthelz in einem Ofen. Die gleiche Be-
handlung wird ausdricklich auch fir Mébel und allgemein flUr
aus Holz gefertigte Gegenstande empfohlen (S. 3 unten). Da
zur Beschaffenheit des Ofens keine weiteren Angaben gemacht
werden, mupf der Fachmann den Hinweigs so verstehen, dap er
sich eines solchen Ofens bedienen soll, wie er bereits flr
die Trocknung von Schnittholz bekannt war. Mit den weiteren
Ausfihrungen Utber die fir die Abtdtung der Schadlinge einzu-
haltenden Bedingungen sind, wie auch der Beklagte nicht ver-
kennt, jedenfalls die Merkmale 1 bis 4 des Streitpatents in
dieser Vorverdiffentlichung beschrieben. Zwischen den Partei-
en ist allein streitig, ob auch Merkmal 5, dal wahrend der
Erwarmung der Feuchtigkeitsgehalt der Luft derart geregelt
wird, dap kein oder kein nennenswerter Feuchtigkeitsaus-
tausch zwischen dem Objekt und der Luft erfolgt, so in der
Vorverdffentlichung beschrieben ist. Die Frage mag dahinste-
hen; denn jedenfalls wird der Fachmann nachdricklich auch im
Zusammenhang mit der HeiPsterilisation im Ofen darauf hinge-
wiesen, daf Holz empfindlich auf Veranderungen im Feuchtig-
keitsgehalt der umgebenden Luft reagiert, und daPp daher die
Luftfeuchtigkeit im Ofen entsprechend angepaft ("adjust")
werden muP. So wird insbesondere ausgefihrt, daPp eine Ober-
flachentrocknung wegen der Gefahr von Rifbildung ebenso ver-
mieden werden mup wie ein Durchndssen der Holzoberflache,
und daP deswegen die Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach
Mdglichkeit so auszuw@hlen sind, daP ein Gleichgewichts-
Feuchtigkeitsgehalt erzielt wird, der sich nicht wesentlich
von dem durchschnittlichen Feuchtigkeitsgehalt des zu steri-
lisierenden Holzes unterscheidet (S. 2).



Und im Zusammenhang speziell mit der Heifsterilisation
von Mébeln und anderen Holzprodukten - die nach einem weiter
gegebenen Hinweis (S. 3 letzter Abs.) unabha&ngig von einem
nur bei Schnittholz in Betracht kommenden Trocknungsvorgang
durchgeflihrt werden soll - heipft es weiter, daPp die Luft-
feuchtigkeit im Ofen derart angepaft werden soll, dap die
Anderungen im Feuchtigkeitsgehalt der Mobel auf ein Mindest-
maP reduziert werden.

Dem Fachmann, der dieses liest, kann nicht zweifelhaft
sein, daP die Einhaltung der so herausgestellten Feuchtig-
keitsbedingungen nicht nur fir die verhaltnismdpig kurze
Dauer der erforderlichen Abtdétungszeit (17 Minuten), sondern
auch flir die mehrstindige Erwdrmungs- und Abkihlungszeit wvon
Bedeutung ist. Auch insoweit folgt der erkennende Senat den
Uberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstédndi-
gen.

Wenn der Fachmann auch trotz der zitierten Hinweise aus
der vorstehend behandelten Schrift noch nicht unmittelbar
eine Belehrung im Sinne des Merkmals 5 des Streitpatents
entnimmt, so wird er die gegebenen Hinweise doch beachten,
wenn er dem Vorschlag folgt, die Heifsterilisation in einem
Ublichen Trocknungsofen vorzunehmen, und nur noch Uberlegen
muB, wie er diesen einstellt.

Der gerichtliche Sachverstdndige hat zur Uberzeugung des
Senats ausgeflhrt, daP sowohl das Verfahren nach dem Streit-
patent als auch das nach der Vorverdffentlichung einen her-
kKémmlichen Ofen voraussetzen. Schon im Prioritdtszeitpunkt
des Streitpatents sei es beil den flr die Trocknung von



Schnittholz verwendeten Ofen Ublich gewesen, die Luftfeuch-
tigkeit in allen Phasen genau zu regeln, damit es weder zu
einem unerwunschten Austrocknen noch zu einer Uberfeuchtung
des Holzes kam. Das ergibt sich etwa auch aus der im Verfah-
ren befindlichen Vorverdffentlichung "Fachkunde flUr Schrei-
ner" (N 5, S. 77) und der Vorverdffentlichung "Schnittholz-
trocknung" (N 16, S. 35 f.).

Es ist aber fir den Durchschnittsfachmann ein nahelie-
gender Schritt, der durchaus seinem Fachwissen und den von
ihm zu erwartenden Kenntnissen und Fahigkeiten zuzurechnen
ist, eine bekannte Vorrichtung fir seine Zwecke 2zZu benutzen
und, sofern dies erforderlich ist, durch Experimentieren aut
die jeweiligen Bedlirfnisse bei der Sch&dlingsbekémpfung ab-
zustellen. Der erkennende Senat folgt daher dem gerichtli-
chen Sachversténdigen darin, daP es flir den nacharbeitenden
Fachmann zumindest nahegelegt (wenn nicht gar selbstver-
st&ndlich) war, bei der empfohlenen Heifsterilisation im
Ofen so zu verfahren, daf auch die Bedingungen des Merk-
mals 5 des Streitpatents erfillt waren. So sieht auch das
Bundespatentgericht die Problematik.

b) Nach dem Hilfsantrag

Die in den Patentanspruch 1 des Streitpatents gemdp
Hilfsantrag neu aufgenommenen Merkmale (vgl. oben unter
I 3 a) ergeben sich aus den genannten Vorverdffentlichungen
N 5 und N 16 fur den Durchschnittsfachmann in naheliegender
Weise. Die "Fachkunde flUr Schreiner" von Nutsch aus dem Jah-
re 1980 (N 5) behandelt auf S§. 76 und 77 die Fuhrung einer
Trocknungsanlage, die Verhaltnisse von Luftfeuchtigkeit,



.._15._

Temperatur und dergleichen mehr. Das gleiche ergibt sich aus
der Vorverdffentlichung "Schnittholztrocknung" von Hustede
aus dem Jahre 1979 (N 16) , die auf S. 35 und 36 die ver-
schiedenen Phasen im Trocknungsablauf vom "Aufheizen",
"Trocknen", "Konditionieren" und "AbklUhlen" beschreibt. Der
Senat ist nach Beratung durch den gerichtlichen Sachverstén-
digen zu der Uberzeugung gelangt, daB auch insoweit eine er-
finderische Tatigkeit ausscheidet.

c) Die Patentansprlche 2 bis 5 haben keinen selbsté&ndi-
gen erfinderischen Gehalt; das macht auch der Beklagte nicht
geltend. Sie fallen deshalb mit Patentanspruch 1.

2. Zu Patentanspruch & (Vorrichtung)

Patentanspruch 6 betrifft eine Klimakammer, die der
Durchflihrung des Verfahrens nach den vorangehenden Patentan-
sprichen 1 bis 5 dienen scll. Solche Klimakammern sind dem
Durchschnittsfachmann aus den zuvor unter 1. behandelten
Vorverdffentlichungen N 5, N 9 und N 16 gelaufig.

Ferner ist ihm der Einsatz von Klimakammern etwa aus der
Vorverdffentlichung von Desch (N 4) bekannt, der den Einsatz
eines Ofens flr die Sterilisierung von Holz beschreibt
(deutsche Ubers. 3. Abs.). Desgleichen diskutiert etwa Weis-
senfeld (N &), dap ein wirksames Verfahren zur Behandlung
wertvoller Mdbel darin bestehe, diese mit Blausduregas oder
Acrylnitril in speziellen geschlossenen Kammern zu behandeln
(aal, 42).



Die in Patentanspruch 6 aufgefihrten Merkmale der Klima-
kammer (vgl. Merkmale 2a-d) beschreiben s&mtlich notwendige
Bestandteile bekannter und allgemein gebrauchlicher XKlima-
kammern. Das hat das Bundespatentgericht im angefochtenen
Urteil zu Recht bejaht; der gerichtliche Sachverstédndige
sieht diese Problematik nicht anders. Ein selbstandiger er-
finderischer Gehalt kann hierin nicht gesehen werden und
wurde vom Beklagten auch nicht geltend gemacht.

Mit Patentanspruch 6 fallen die auf ihn ruckbezogenen
Patentanspriche 7 und 8.

III. Nach allem konnte die Berufung keinen Erfolg haben.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 Satz 1
PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Jestaedt Maltzahn
Brof Greiner
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