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Durch eine Veréffentlichung, in der hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von
Produkten die Vermutung gedulert wird, dass diese Krebs verursachen kdn-
nen, ist die Verwendung eines dieser Produkte fiir Zwecke, bei denen kein kan-
zerogenes Potential vorhanden sein darf, nicht offenbart.

EPU Art. 56; PatG § 4

Besteht hinsichtlich einer bestimmten Gruppe von Produkten die Vermutung,
dass diese Krebs verursachen kénnen, so hat der Fachmann auch dann nicht
ohne weiteres Anlass, aufwendige Versuche zur Ermittlung von eventuellen
Unterschieden hinsichtlich des kanzerogenen Potentials der einzelnen Produkte
anzustellen, wenn in einer Veréffentlichung berichtet wird, dass ein Hersteller
solche Versuche fur bestimmte Produkte bereits in Auftrag gegeben hat.

BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZR 53/11 - Bundespatentgericht
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche
Verhandlung vom 20. Dezember 2011 durch den Vorsitzenden Richter

Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Gréning, Dr. Bacher und Hoffmann sowie die
Richterin Schuster

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 25. Januar 2011 verkindete Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europdischen Patents 399 320 (Streitpatents), das am
12. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer deutschen Anmeldung
vom 25. Mai 1989 angemeldet worden ist und die Verwendung von Glasfasern,
die kein kanzerogenes Potential zeigen, betrifft. Das Streitpatent ist im Ein-
spruchsverfahren in geanderter Fassung aufrechterhalten worden und umfasst
in dieser Fassung drei Patentanspriiche, von denen die beiden ersten in der

Verfahrenssprache Deutsch wie folgt lauten:

"1.  Verwendung der Glasfasern mit der folgenden in Mol-% angegebenen Glas-

i

W

zusammensetzung:
SiO; 55-70 vorzugsweise 58-65
B.O; 0-5 vorzugsweise 0-4
Al,O4 0-3 vorzugsweise 0-1
TiO, 0-6 vorzugsweise 0-3
Eisenoxide 0-2 vorzugsweise 0-1
MgO 1-4
Ca0o 8-24 vorzugsweise 12-20
Na,O 10-20 vorzugsweise 12-18
K0 0-5 vorzugsweise 0,2-3
Fluorid 0-2 vorzugsweise 0-1

und die einen Durchmesser von < 8 ym besitzen, wobei mehr als 10% der
Glasfasern einen Durchmesser von < 3 ym aufweisen, als Glasfasern, die
kein kanzerogenes Potential zeigen, wobei die Anteile von TiO,, BaO, ZnO,
SrO, ZrO, < 1 Mol-% betragen.

2. Verwendung der Glasfasern nach Anspruch 1 und mit einem mittleren
Durchmesser von < 2 pm, wobei folgende zusatzliche Bedingungen fur die
molaren Anteile von Al,O3;, B,O3;, CaO und Na,O gelten:

Al,Oy <1 Mol-%

B2O; < 4 Mol-%

Ca0 > 11 Mol-%

Na,O > 4 Mol-%"*
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Die Klagerin, die von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents
gerichtlich in Anspruch genommen wird, hat mit ihrer am 20. November 2009
erhobenen Klage das Streitpatent in vollem Umfang angegriffen und geltend
gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe Uber den Inhalt der urspriing-
lich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht patentfahig. Ferner werde die
Erfindung nicht so offenbart, dass ein Fachmann sie ausfiihren kénne. Die Be-
klagte hat das Streitpatent zuletzt nur noch im Umfang der Patentanspriiche 1
und 2 verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent nur im Umfang des nicht verteidig-
ten Patentanspruchs 3 fur nichtig erklart und die weitergehende Klage abgewie-
sen. Dagegen wendet sich die Kladgerin mit der Berufung, mit der sie weiterhin
die vollstandige Nichtigerklarung des Streitpatents anstrebt. Die Beklagte tritt
dem Rechtsmittel entgegen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung, fur deren Beurteilung die Verfahrensvorschriften
des Patentgesetzes in der seit 1. Oktober 2009 geltenden Fassung mafligeblich
sind, ist unbegrindet.

l. Das Streitpatent betrifft - abweichend von den Angaben auf der
ersten Seite der Patentschrift ("Glasfasern mit erhéhter biologischer Vertrag-
lichkeit") - die Verwendung von Glasfasern, die kein kanzerogenes Potential

zeigen.

1. Nach den Ausfiihrungen in der Streitpatentschrift war im Stand der
Technik bekannt, dass Glasfasern zu Krebserkrankungen fuhren kénnen. Aus-
schlaggebend fir diese Wirkung ist unter anderem die Verweildauer der Fasern
in der Lunge. Diese wiederum héngt von der GréRe und der Bestandigkeit der
Fasern ab. Nach einer wissenschaftlichen Definition, die aufgrund von Erkennt-
nissen Uber die krebserzeugende Wirkung von Asbest erstellt worden ist, kdn-
nen solche Wirkungen bei Fasern auftreten, die einen geometrischen Durch-
messer von weniger als drei Mikrometer, eine Lange von mehr als funf Mikro-
meter und ein Verhaltnis zwischen Lange und Durchmesser von mehr als drei
zu eins aufweisen. In einer Verdffentlichung aus dem Jahr 1986 wurde ausge-
fuhrt, die tumorerzeugende Wirkung bestimmter Fasern kénne durch intensive

Vorbehandlung mit einer Saure reduziert werden.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,

Glasfasern zur Verfigung zu stellen, die kein kanzerogenes Potential zeigen.



2. Zur Ldsung dieses Problems schlagt das Streitpatent in Patent-
anspruch 1 die Verwendung von Glasfasern mit folgenden Merkmalen vor (die

abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiederge-

geben):
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1. Die Glaszusammensetzung umfasst folgende Stoffe [1]:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

55 bis 70 (vorzugsweise 58 bis 65) Molprozent Silizium-
dioxid (SiOy),

8 bis 24 (vorzugsweise 12 bis 20) Molprozent Calci-
umoxid (CaO),

10 bis 20 (vorzugsweise 12 bis 18) Molprozent Natrium-
oxid (Naz0),

0 bis 5 (vorzugsweise 0 bis 4) Molprozent Bortrioxid
(B205),

0 bis 3 (vorzugsweise 0 bis 1) Molprozent Aluminiumoxid
(Al203),

0 bis 2 (vorzugsweise 0 bis 1) Molprozent Eisenoxide,

1 bis 4 Molprozent Magnesiumoxid (MgO),

0 bis 5 (vorzugsweise 0,2 bis 3) Molprozent Kaliumoxid
(K20),

0 bis 2 (vorzugsweise 0 bis 1) Molprozent Fluorid,

2. Folgende Stoffe sind in der Glaszusammensetzung héchstens

mit einem Anteil von weniger als 1 Molprozent enthalten [5]:

a)
b)
c)
d)

e)

Titandioxid (TiO5),
Bariumoxid (BaO),
Zinkoxid (ZnO),
Strontiumoxid (SrO),
Zirkoniumdioxid (ZrO2).
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3.  Der Durchmesser betragt
a) weniger als acht Mikrometer bei allen Glasfasern [2],
b)  weniger als drei Mikrometer bei mehr als 10 % der Glas-
fasern [3].

4. Die Glasfasern werden verwendet als Glasfasern, die kein
kanzerogenes Potential zeigen [4].

3. Einige Merkmale bediirfen naherer Erérterung.

a) Das Streitpatent ist nicht auf Erzeugnisschutz fiir Glasfasern mit den
Merkmalen 1 bis 3 gerichtet, sondern auf den Schutz der Verwendung solcher
Glasfasern fur den in Merkmal 4 definierten Zweck. Dennoch erfasst das Streit-
patent nicht nur den unmittelbaren Einsatz der Fasern fir diesen Zweck. Nach
der Rechtsprechung des Senats erfasst ein Patent, das kein Arbeitsverfahren
(dazu BGH, Urteil vom 5. Juli 2005 - X ZR 14/03, GRUR 2005, 845, 847
- Abgasreinigungsvorrichtung), sondern die Verwendung einer Sache zu einem
bestimmten Zweck betrifft, bereits solche Handlungen, bei denen die Sache zu
der betreffenden Verwendung sinnfallig hergerichtet wird (BGH, Beschluss vom
20. September 1983 - X ZB 4/83, BGHZ 88, 209, 216 f. = GRUR 1983, 729
- Hydropyridin). Die sinnfallige Herrichtung kann nicht nur durch eine besondere
Gestaltung der Sache, sondern auch durch eine ihr beim Vertrieb beigegebene
Gebrauchsanleitung in Form eines Beipackzettels oder in sonstiger Weise ge-
schehen (BGH, Urteil vom 21. November 1989 - X ZR 29/88, GRUR 1990, 505,
506 f. - Geschlitzte Abdeckfolie).

b) Das Streitpatent schrankt den Einsatzzweck der Glasfasern nicht auf
konkrete Anwendungsbereiche wie beispielsweise die Herstellung von Isolier-
material ein. Es erfasst vielmehr die Verwendung der Glasfasern fir alle Ein-
satzzwecke, bei denen die Gefahr von Krebserkrankungen mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden soll, und damit auch die sinnfallige Herrich-

tung von Gegenstanden, die derartige Fasern enthalten, fir solche Zwecke.
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c) Als Glasfasern, die kein kanzerogenes Potential zeigen, sind nach
dem Inhalt der Streitpatentschrift Glasfasern anzusehen, bei denen kein signifi-
kanter Zusammenhang zwischen der Aufnahme des Materials Uber die
menschliche Lunge und dem Entstehen einer Krebserkrankung besteht.

(1) Ein signifikanter Zusammenhang in diesem Sinne liegt vor, wenn die
Glasfasern bei den in der Patentschrift beschriebenen Tierversuchen eine Er-
krankungsrate von mehr als rund 10% innerhalb eines Zeitraums von zwei Jah-
ren hervorrufen. Dies ergibt sich aus der Definition in der Beschreibung des
Streitpatents. Dort wird ausgefiihrt, bei intratrachealer Instillation (Eintraufeln in
die Luftréhre) von Glasfasern gemald Patentanspruch 2 in Rattenlungen trete
nach einer Zeit von zwei Jahren eine Tumorrate von weniger als 10% auf. Sol-
che Glasfasern kénnten daher als nicht kanzerogen eingestuft werden
(Abs. 18).

(2) Die weiteren, mit diesen Angaben zum Teil nicht ohne weiteres in
Einklang zu bringenden Ausfuhrungen in der Beschreibung des Streitpatents

fuhren nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Fur Glasfasern gemall Patentanspruch 1 wird in der Streitpatentschrift
eine Tumorrate von weniger als 5 % angegeben (Abs. 13). Hieraus kann nicht
gefolgert werden, dass nur Fasern mit dieser Rate als nicht kanzerogen im Sin-
ne des Streitpatents angesehen werden kénnen. Dies hatte namlich zur Folge,
dass - sofern die in der Beschreibung genannten Tumorraten zutreffend sind -
Verwendungen gemal Patentanspruch 2 nicht als zum Gegenstand des Streit-
patents gehdrend angesehen werden kénnten. Aus dem Umstand, dass fir sol-
che Verwendungen in Patentanspruch 2 ausdriicklich Schutz beansprucht wird,
ist indes zu folgern, dass die daflir angegebene Tumorrate von weniger als

10 % ebenfalls als nicht kanzerogen zu qualifizieren ist.

Im Zusammenhang mit der Schilderung der Ausfihrungsbeispiele wird
Uiber Versuche an Ratten berichtet, denen unterschiedliche Mengen der unter-

suchten Faserproben intraperitoneal (in die Bauchhdéhle) injiziert worden sind.
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Bei der in Ausfuhrungsbeispiel 2 eingesetzten Faserprobe C traten nach zwei
Jahren Tumorraten von 29,2 % und 52,1 % auf (Tabelle in Abs. 37). Im Hinblick
darauf werden Fasern dieses Typs in der Streitpatentschrift als stark kanzero-
gen eingestuft (Abs. 38). Bei den in Ausfuhrungsbeispiel 1 eingesetzten Faser-
proben A und B, die sich untereinander nur hinsichtlich des Faserdurchmessers
unterscheiden, trat hingegen eine Tumorrate von 0 % auf. Hieraus kann aus
den bereits genannten Griinden nicht gefolgert werden, dass nur Verwendun-
gen, die zu einer Tumorrate von 0 % fihren, als nicht kanzerogen anzusehen
sind. Gegen eine Auslegung in diesem engen Sinne spricht auch der von der
Klagerin in anderem Zusammenhang angefilhrte Umstand, dass in der Regel
jedes Material ein gewisses, wenn auch unter Umstanden sehr geringes kanze-

rogenes Potential aufweist.

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung hinsichtlich der von der
Beklagten verteidigten Patentanspriche 1 und 2 im Wesentlichen wie folgt be-

grindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gehe nicht iber den Inhalt der ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen hinaus. In diesen sei die Verwendung von
Glasfasern mit einem Durchmesser, wie er in Merkmalsgruppe 3 [Merkmale 2
und 3 nach der Gliederung des Patentgerichts] definiert sei, als zur Erfindung
gehdrend offenbart. Dass sich diese Gré3enangaben in Patentanspruch 1 in
der Fassung der Anmeldung auf den mittleren Durchmesser der Fasern bez-
gen, fihre nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Entgegen der Auffassung
der Klagerin sei ferner die Merkmalsgruppe 2 [Merkmal 5] nicht nur fiir Fasern
mit einem mittleren Durchmesser von weniger als einem Mikrometer, sondern
auch fur alle anderen von Patentanspruch 1 erfassten Fasern ursprungs-
offenbart. Hinreichend offenbart sei auch, unter welchen Voraussetzungen eine
Faser als Glasfaser anzusehen sei, die kein kanzerogenes Potential zeige. Die
im Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen in der Beschreibung des

Streitpatents filhrten ebenfalls nicht zu einer unzulassigen Erweiterung.



20

-10 -

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei patentfahig. In keiner Ent-
gegenhaltung werde die Verwendung einer Glasfaser offenbart, die die Merk-
malsgruppe 2 [Merkmal 5] aufweise. Die Verwendung einer solchen Glasfaser
fur den in Patentanspruch 1 angegebenen Zweck sei durch den Stand der
Technik auch nicht nahegelegt worden. In der Entgegenhaltung K3, die den
nachstliegenden Stand der Technik beschreibe, seien die Merkmalsgruppen 1
bis 3 [Merkmale 1 bis 3 und 5] nur teilweise verwirklicht. Ferner sei Merkmal 4
[4] nicht offenbart. In K3 werde vielmehr die Vermutung geauliert, dass Fasern
bis zu einem maximalen Durchmesser von drei Mikrometer eine kanzerogene
Wirksamkeit aufwiesen. Der Fachmann, ein Diplomchemiker mit Erfahrung in
der Mineralfaserherstellung, der in Zusammenarbeit mit erfahrenen Toxikolo-
gen, Pathologen oder klinischen Medizinern stehe, habe weder aus K3 noch
aus K5 Hinweise darauf entnehmen kénnen, dass Fasern mit geringen Anteilen
an Titandioxid, Bariumoxid, Zinkoxid, Strontiumoxid und Zirkoniumdioxid

schneller abbaubar seien und deshalb kein kanzerogenes Potential zeigten.

Die Erfindung sei auch so deutlich offenbart, dass ein Fachmann sie aus-
fuhren kénne. Dem stehe nicht entgegen, dass die in der Patentschrift geschil-
derten Beispiele nicht mehr von Patentanspruch 1 umfasst wirden. Der Fach-
mann sei aufgrund der Angaben in der Patentschrift in der Lage, das kanzero-

gene Potential der Fasern im Tierversuch zu ermitteln.
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lll. Diese Beurteilung halt der Nachprifung im Berufungsverfahren, die
gemal § 117 Satz 1 PatG und § 519 Abs. 1 Nr. 1 ZPO grundsatzlich auf der
Grundlage der vom Patentgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen zu erfol-

gen hat, stand.

1.  Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht Gber den Inhalt der urspringlich ein-

gereichten Unterlagen hinausgeht.

a) Entgegen der Auffassung der Klagerin ist die Festlegung in Merk-
mal 3 a, wonach der Durchmesser aller Glasfasern weniger als acht Mikrometer
betragt, bereits in der urspriinglich eingereichten Fassung der Anmeldung (K9)

als zur Erfindung gehérend offenbart.

Dem steht nicht entgegen, dass in Patentanspruch 1 in der Fassung der
Anmeldung eine Hoéchstgrenze von acht und vorzugsweise drei Mikrometern
nur fur den mittleren Durchmesser der Fasern vorgegeben ist. Der Inhalt der
Patentanmeldung bestimmt sich nicht allein nach den darin formulierten An-
sprichen. MaRgeblich ist vielmehr die Gesamtheit der urspriinglich eingereich-
ten Unterlagen. Entscheidend ist, ob aus der Sicht des Fachmanns aus diesen
Unterlagen zu entnehmen ist, dass der gednderte Lésungsvorschlag von dem
urspriinglichen Schutzbegehren mit umfasst werden sollte (BGH, Urteil vom
22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR 2010, 513 Rn. 28 - Hubgliedertor II).

In den urspriinglich eingereichten Unterlagen wird bei der Beschreibung
der beiden Ausfuhrungsbeispiele nicht nur der mittlere Durchmesser der unter-
suchten Fasern angegeben. Vielmehr werden anhand von grafischen Darstel-
lungen (Figuren 1 bis 4) auch die Einzelwerte und deren prozentuale Haufigkeit
mitgeteilt (K9 S.7 Z. 8-11,S. 10 Z. 5-8 und S. 15 Z. 14 f.). Sowohl aus den Ein-
zeldarstellungen in den Figuren 2 bis 4 als auch aus der Zusammenfassung in
Figur 1 ist ersichtlich, dass der Faserdurchmesser bei 100% aller Fasern
durchweg unter fiinf, bei den Faserproben B und C sogar durchweg unter zwei

Mikrometer liegt. Daraus ist zu entnehmen, dass auch Glasfasern mit solchen
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Durchmesserverteilungen zur Erfindung gehéren. Dass in dem in der Anmel-
dung formulierten Patentanspruch 1 grofziigigere Anforderungen an den
Durchmesser vorgesehen sind und nur auf den mittleren Durchmesser abge-
stellt wird, fihrt entgegen der Auffassung der Klagerin nicht zu einer anderen

Beurteilung.

Ob der Gegenstand des Streitpatents auch die Verwendung von Glas-
fasern mit den Merkmalen 1 bis 3 in Kombination mit Glasfasern gréReren
Durchmessers umfasst, ist in diesem Zusammenhang unerheblich. Diese Frage
ist unabhangig davon zu beantworten, ob der Héchstwert fir erfindungsgemale
Fasern anhand des mittleren oder anhand des maximalen Durchmessers be-
stimmt wird. In den urspriinglich eingereichten Unterlagen wird Schutz fur Glas-
fasern der dort beschriebenen Art unabhangig von einem bestimmten Verwen-
dungszweck beansprucht. Dies umfasst auch die Verwendung von Glasfasern
mit einem mittleren Durchmesser von weniger als acht Mikrometer in Kombina-
tion mit Glasfasern, die einen gréfieren mittleren Durchmesser aufweisen. Der
Ubergang von der Festlegung des mittleren Durchmessers zur Festlegung des

gréfiten Durchmessers hat auch insoweit nicht zu einer Erweiterung gefuhrt.

b) Entgegen der Auffassung der Klagerin fuhrt die Festlegung des maxi-
malen anstelle des mittleren Durchmessers auch nicht dazu, dass das Merk-
mal 3 b, wonach mehr als 10% der Glasfasern einen Durchmesser von weniger
als drei Mikrometer aufweisen muissen, auch bei Glasfasermischungen erfullt

ist, die nicht zum Gegenstand der urspriinglichen Anmeldung gehéren.

Hierbei ist unerheblich, dass sich bei einer isolierten Betrachtung von
Patentanspruch 1 in der Fassung der urspringlichen Anmeldung ein engerer
Gegenstand ergeben kdnnte, weil bei der Berechnung des Prozentsatzes unter
Umstanden auch Glasfasern mit einem Durchmesser von mehr als acht Mikro-
metern zu berlcksichtigen wéren, so dass der Prozentsatz bezogen auf die
Glasfasern, deren Durchmesser unter diesem Mittelwert liegt, gréRer ist. Aus
der Beschreibung der Ausfuihrungsbeispiele und den dort in Bezug genomme-

nen Figuren 2 bis 4 der urspringlich eingereichten Unterlagen ist ersichtlich,
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dass sich die dort enthaltenen Prozentangaben durchweg auf Faserproben be-
ziehen, bei denen der gréldte Durchmesser unterhalb von acht Mikrometern
liegt. Damit sind auch solche Glasfasermischungen als zur Erfindung gehérend
offenbart, bei denen Fasern mit einem Durchmesser von mehr als acht Mikro-
meter bei der Berechnung des in Merkmal 3 b festgelegten Prozentsatzes nicht
berlcksichtigt werden. Dass in Patentanspruch 1 in der Fassung der Anmel-
dung insoweit méglicherweise engere Grenzen definiert wurden, fihrt nicht da-
zu, dass auch der Gegenstand der Anmeldung entsprechend beschrankt wor-

den ist.

c) Entgegen der Auffassung der Klagerin sind auch Glasfasern, die das
Merkmal 2 und einen mittleren Durchmesser von einem Mikrometer und mehr
aufweisen, in den urspriinglich eingereichten Unterlagen als zur Erfindung ge-

horend offenbart.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefuhrt hat, weist die in Ausfih-
rungsbeispiel 1 beschriebene Faserprobe A die in Merkmal 2 vorgesehenen
Hoéchstwerte fir die dort genannten Stoffe und einen mittleren Faserdurchmes-
ser von mehr als einem Mikrometer auf. Weder aus den in der Anmeldung for-
mulierten Patentanspriichen noch aus dem sonstigen Inhalt der urspriinglich
eingereichten Unterlagen kann entnommen werden, dass Glasfasern, die das
Merkmal 2 aufweisen, nur dann zum Gegenstand der Anmeldung gehéren sol-
len, wenn sie zugleich einen mittleren Faserdurchmesser von weniger als
einem Mikrometer haben. Aus dem Umstand, dass Patentanspruch 3 in der
Fassung der Anmeldung diese beiden Merkmale in Kombination vorsieht, kann
nicht gefolgert werden, dass der Gegenstand der Anmeldung entsprechend be-
schrankt und damit kein Schutz fur die als Ausflihrungsbeispiel beschriebene
Faserprobe A beansprucht werden sollte. Entsprechendes gilt fur die Ausfiih-
rungen in der Beschreibung der Anmeldung, wonach die Zusammensetzung
nach Patentanspruch 3 zu besonders giinstigen Werten bei der Halbwertszeit
und der Tumorrate nach zwei Jahren fuhrt (K9 S. 6 Z. 11-14). Aus dem Zusam-
menhang dieser Ausflhrungen (K9 S. 5 Z. 16 ff.) wird deutlich, dass auch Zu-
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sammensetzungen, die zu héheren Halbwertszeiten und Tumorraten fiihren, als

erfindungsgemaf beansprucht wurden. Hierzu gehért auch die Faserprobe A.

Dass das diese Faserprobe betreffende Ausfuhrungsbeispiel 1 in der Fas-
sung, die die Streitpatentschrift im Einspruchsverfahren erhalten hat, als nicht
erfindungsgemal bezeichnet wird (S. 3 Z. 27), fuhrt nicht zu einer abweichen-
den Beurteilung. Die Bezeichnung als nicht erfindungsgemag ist zutreffend, weil
bei den in Ausfiihrungsbeispiel 1 beschriebenen Glasfasern der Anteil an Mag-
nesiumoxid bei 4,7 Molprozent und damit oberhalb der in Merkmal 1 g definier-
ten Hochstgrenze von 4 Molprozent liegt. Anhaltspunkte dafir, dass diese Zu-
sammensetzung dariber hinaus aus weiteren Griinden als nicht zur Erfindung

gehdrend gelten soll, sind weder festgestellt noch sonst ersichtlich.

d) Entgegen der Auffassung der Klagerin geht der Gegenstand des
Streitpatents nicht deshalb Uber den Inhalt der urspringlichen Unterlagen hin-
aus, weil die Angaben zu Halbwertszeit (42 Tage) und Tumorrate (weniger als
5 %), die in der Anmeldung zu Glasfasern nach dem dort formulierten Pa-
tentanspruch 3 gemacht wurden (K9 S. 6 Z. 11-14), in der Beschreibung des
Streitpatents nach dem Einspruchsverfahren auf Glasfasern nach Patent-

anspruch 1 bezogen sind (Abs. 11).

Diese Anderung hat zwar zu einer inhaltlichen Abweichung gefihrt, weil
Patentanspruch 3 in der Fassung der Anmeldung zusatzlich zu den Merkmalen
von Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem Einspruchsverfahren einen
mittleren Durchmesser von weniger als einem Mikrometer vorsieht. Diese Ab-

weichung hat jedoch keinen Einfluss auf den Gegenstand des Streitpatents.

Eine Passage in der Beschreibung oder eine Zeichnung, die nicht Inhalt
der urspringlichen Unterlagen gewesen ist, kann nur dann den Nichtigkeits-
grund der unzuléssigen Erweiterung begriinden, wenn deren Berlicksichtigung
bei der Auslegung des Patentanspruchs des erteilten Patents zu einem ver-
anderten Verstandnis der darin verwendeten Begriffe oder des geschitzten
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Gegenstands fuhrt (BGH, Urteil vom 22. Dezember 2009 - X ZR 28/06, GRUR
2010, 5613 Rn. 50 - Hubgliedertor II).

Die hier in Rede stehenden Angaben zu Halbwertszeit und Tumorrate
haben, wie bereits oben dargelegt wurde, keinen Niederschlag in den Patent-
anspruchen gefunden. Als Glasfasern ohne kanzerogenes Potential im Sinne
von Merkmal 4 sind vielmehr schon solche Fasern anzusehen, bei denen die im
Tierversuch ermittelte Tumorrate weniger als 10 % betragt. Ob dieser Wert
durch die Verwendung von Glasfasern, die die Merkmale von Patent-
anspruch 1, nicht aber die zusatzlichen Merkmale von Patentanspruch 2 auf-
weisen, auf unter 5 % reduziert werden kann, ist fir die Auslegung der Patent-

anspriiche mithin unerheblich.

Vor diesem Hintergrund ist auch unerheblich, dass nach der jetzigen Fas-
sung des Streitpatents fir Glasfasern nach dem auf Patentanspruch 1 zuriick-
bezogenen Patentanspruch 2 eine héhere Halbwertszeit (115 Tage) und eine
héhere Tumorrate (weniger als 10%) angegeben werden (Abs. 18) als fur Glas-
fasern nach dem Hauptanspruch. Diese Ausfilhrungen bestéatigen lediglich,
dass die Einhaltung einer Tumorrate von unter 5 % fiir die Verwirklichung der

Merkmale von Patentanspruch 1 nicht zwingend erforderlich ist.

2. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Erfindung so deutlich und vollstdndig offenbart ist, dass ein Fachmann sie aus-

fGhren kann.
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a) Der Umstand, dass in der Fassung, die die Streitpatentschrift im Ein-
spruchsverfahren erhalten hat, kein Ausflihrungsbeispiel geschildert wird, bei
dem alle Merkmale von Patentanspruch 1 verwirklicht sind, macht es dem
Fachmann - als den das Patentgericht zutreffend und von der Berufung unbe-
anstandet einen Diplomchemiker mit Erfahrung in der Mineralfaserherstellung
angesehen hat, der in Zusammenarbeit mit erfahrenen Toxikologen, Patholo-
gen oder klinischen Medizinern steht - nicht unmdéglich, an Glasfasern zu ge-

langen, die erfindungsgemanl verwendet werden kdnnen.

Bei einem Vergleich der in den Merkmalen 1 und 2 definierten Anforde-
rungen an die Glaszusammensetzung und den bei Ausfiihrungsbeispiel 1 auf-
gefihrten Werten ergibt sich fir den Fachmann, dass lediglich der Anteil von
Magnesiumoxid mit 4,70 Molprozent (in der Streitpatentschrift mit 3,2 Ge-
wichtsprozent angegeben) geringfiigig auerhalb des in Merkmal 1 g definierten
Bereichs von 1 bis 4 Molprozent liegt. Ausgehend von dieser Erkenntnis kann
der Fachmann den Anteil an Magnesium geringfiigig verringern und so Glas-
fasern erhalten, die alle Merkmale der Merkmalsgruppen 1 bis 3 aufweisen.

b) Entgegen der Auffassung der Klagerin bedarf es fir eine deutliche
und vollstandige Offenbarung keiner zuséatzlichen Angaben dazu, wie die in der
Streitpatentschrift als maRgeblich definierte Tumorrate von weniger als 10 % zu

erreichen ist.

Selbst wenn sich diese Rate bei der Verwirklichung der Merkmale 1 bis 3
nicht ohne weiteres einstellt, kann der Fachmann durch Nacharbeiten des Aus-
fuhrungsbeispiels 1 zu geeigneten Glasfasern gelangen. Dass er hierzu még-
licherweise ergdnzend auf sein Fachwissen zuriickgreifen muss, ist in diesem
Zusammenhang unerheblich (BGH, Urteil vom 13. Juli 2010 - Xa ZR 126/07,
GRUR 2010, 916 Rn. 17- Klammernahtgerat).
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Ebenfalls unerheblich ist die von der Berufung behandelte Frage, ob der
Fachmann der Beschreibung des Streitpatents entnehmen kann, dass Glas-
fasern, die das Merkmal 2 nicht aufweisen, eine hohe Tumorrate aufweisen. Die
Ausfuhrbarkeit der im Streitpatent beanspruchten Erfindung hangt nicht davon
ab, ob es auch noch andere Glaszusammensetzungen gibt, die zur Herstellung
von Glasfasern fur den hier in Rede stehenden Verwendungszweck geeignet
sind. Zur Offenbarung der Erfindung reicht es aus, wenn die in Patent-

anspruch 1 beschriebenen Glasfasern diese Eignung aufweisen.

3. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand des Streitpatents

als patentfahig angesehen.

a) Wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, ist der Gegenstand des

Streitpatents neu.

(1) In der Produktinformation "Bayer - Microglasfasern fir den tech-
nischen Einsatz", die am Prioritdtstag in zwei inhaltlich im Wesentlichen tber-
einstimmenden Fassungen mit Stand vom Juli 1987 (K3) und vom Februar
1989 (K5) offentlich zuganglich war, werden Glasfasern aus verschiedenen
Glaszusammensetzungen und mit unterschiedlichen Durchmessern beschrie-
ben. FUr Glasfasern des Typs ATF 3101 wird dabei folgende Zusammenset-

zung angegeben (K3 und K5, jeweils vorletzte Seite):
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Bestandteil Anteil in Anteil in
Gewichtprozent Molprozent

SiO, 61,0 59,78-60,26
Al,O3 - -
B2Os 3,3 2,79-2,81
TiO; - -
FeO+Fe, 05 <0,5 0-0,18
Zn0O - -
MgO 3,2 4,67-4,71
CaO 16,5 17,33-17,46
BaO - -
Na,O 15,4 14,63-14,75
K20 <1,0 0-0,62
Fo - -
Sonstige - -

Dies entspricht der Zusammensetzung der Glasfasern, die in Ausfih-
rungsbeispiel 1 des Streitpatents beschrieben werden.

Fur Standardprodukte, zu denen auch der Typ ATF 3101 gehért, werden
in K3 und K5 mehrere Spezifikationen angeboten, die sich unter anderem hin-
sichtlich des mittleren Durchmessers unterscheiden. Der mittlere Durchmesser
der als lieferbar aufgeflihrten Spezifikationen liegt im Bereich zwischen 0,5 und
2,0 Mikrometer (K3 S. 2 f., K5 S. 2).

(2) Damit sind die Merkmalsgruppen 1 und 3 - mit Ausnahme des Merk-
mals 1 g - und auch die zuséatzlichen Merkmale von Patentanspruch 2 offenbart.
Lediglich der Anteil an Magnesiumoxid liegt - ebenso wie bei Ausfiihrungsbei-
spiel 1 des Streitpatents - mit rund 4,7 Molprozent aul3erhalb des in Patent-

anspruch 1 definierten Bereichs.
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(3) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist auch Merkmalsgruppe 2
offenbart.

Die in den Merkmalen 2 a, 2 b und 2 ¢ aufgefiihrten Stoffe (Titandioxid,
Bariumoxid und Zinkoxid) werden in der Liste der Bestandteile aufgefiihrt; in der
Rubrik fir den Anteil ist jeweils ein Strich eingetragen. Daraus ist zu folgern,
dass diese Stoffe allenfalls in nicht messbaren Mengen in den Glasfasern ent-

halten sind.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kénnen die Angaben nicht dahin
verstanden werden, dass hinsichtlich dieser Stoffe keine Messungen erfolgt
sind. Dagegen spricht schon, dass flr jeden dieser Stoffe bei zumindest einem
anderen Glasfasertyp Mengenangaben aufgefihrt werden, dort also Messun-
gen durchgefiihrt worden sind. Hinweise darauf, dass solche Messungen beim

Typ ATF 3101 unterblieben sind, lassen sich K3 und K5 nicht enthehmen.

Unabhangig davon ergibt sich aus den angegebenen Anteilen (ohne die
nur als Obergrenze angegebenen Werte fiir Eisenoxide und Kaliumoxid) bereits
eine Summe von 99,4 Gewichtprozent bzw. 99,2 Molprozent. Selbst wenn keine
Messungen stattgefunden hatten, wiirde der Anteil aller anderen in Betracht
kommenden Inhaltsstoffe mithin unter der in Merkmalsgruppe 2 definierten
Grenze von einem Molprozent liegen. Angesichts dessen ist der Aufstellung in
K3 und K5 auch zu enthehmen, dass Glasfasern des Typs ATF 3101 auch die
in den Merkmalen 2 d und 2 e aufgefithrten Stoffe (Strontiumoxid und Zirkoni-

umdioxid) allenfalls in Anteilen von weniger als einem Molprozent enthalten.

(4) Nicht offenbart ist das Merkmal 4.

In K3 und K5 wird ausgefiihrt, Fasern mit einem maximalen Durchmesser
von drei Mikrometer und einer Lange von 5 bis 200 Mikrometer galten als
lungengéangig. Aufgrund ihrer ausgepragten Faserfeinheit seien Microglasfasern
in die Gruppe 1l.B der MAK-Liste eingestuft. Dies bedeute, dass eine kanzero-
gene Wirksamkeit vermutet werde. Um hier vollstdndige Klarheit zu bekommen,
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seien bereits 1986 zwei unabhangige Institute mit entsprechenden Unter-
suchungen beauftragt worden. Als voraussichtliches Abschlussdatum dieser
Untersuchungen wird in K3 (S. 4) "nicht vor 1988" und in K5 (S. 3) "in 1989" an-
geklndigt.

Damit ist die Verwendung der Glasfasern fiir Einsatzzwecke, bei denen
die Gefahr von Krebserkrankungen mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-
sen werden soll, in K3 und K5 nicht offenbart. Dass Glasfasern des Typs
ATF 3101 nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift objektiv kein kanze-
rogenes Potential aufweisen und deshalb fur diese Zwecke geeignet sind, fuhrt
nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Zwar ist die Verwendung eines Stof-
fes fur einen bestimmten Zweck auch dann offenbart, wenn nicht bekannt ist,
welche naturwissenschaftlichen Zusammenhange fur die Erzielung der an-
gestrebten Wirkung malgeblich sind (BGH, Urteii vom 9. Juni 2011
- XZR 68/08, GRUR 2011, 999 Rn. 43 f. - Memantin). In K3 und K5 fehlt es
aber nicht nur an der Angabe, dass gerade die in Patentanspruch 1 definierten
Merkmale dazu fihren, dass die Glasfasern kein kanzerogenes Potential zei-
gen. Dem in K3 und K5 enthaltenen, auch auf Glasfasern vom Typ ATF 3101
bezogenen Hinweis, eine kanzerogene Wirksamkeit werde vermutet, ist viel-
mehr zu entnehmen, dass diese Fasern als nicht zur Verwendung als Glasfa-
sern ohne kanzerogenes Potential geeignet angesehen wurden. Das Streit-
patent offenbart demgegenuber eine zusatzliche Verwendungsmaéglichkeit, die
durch objektive Merkmale von den im Stand der Technik bekannten Verwen-
dungsmdglichkeiten abgegrenzt werden kann. Das Streitpatent erméglicht es,
Glasfasern fir Verwendungszwecke einzusetzen, bei denen aufgrund rechtli-
cher oder sonstiger Vorgaben die Gefahr einer durch die Fasern verursachten
Krebserkrankung ausgeschlossen sein muss. Die Verwendung von Glasfasern
in einem solchen Umfeld dient objektiv einem anderen Zweck als die Verwen-
dung von Glasfasern, bei der die Mdéglichkeit einer Verursachung von Krebs-
erkrankungen in Kauf genommen wird. Diese neue Verwendung ist in K3 und
K5 nicht offenbart.
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b) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand
des Streitpatents auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

(1) Die geschitzte Verwendung ist dem Fachmann durch die Ausfuh-
rungen in K3 und K5 nicht nahegelegt.

Aus diesen Entgegenhaltungen ergibt sich allerdings, dass es am Priori-
tatstag Uber das kanzerogene Potential der dort beschriebenen Glasfasern kei-
ne abschlieBenden Erkenntnisse, sondern lediglich Vermutungen gab und dass
entsprechende Untersuchungen bereits in Auftrag gegeben waren. Der Fach-
mann, der diesen Hinweis zum Anlass genommen hétte, seinerseits entspre-
chende Untersuchungen aufzunehmen, ware, wie die Ausfuhrungen in der
Streitpatentschrift belegen, zu dem Ergebnis gekommen, dass Glasfasern vom
Typ ATF 3101 kein kanzerogenes Potential im Sinne des Streitpatents aufwei-
sen. Damit ware er zum Gegenstand des Streitpatents gelangt. Geringfugige
Variationen in der Zusammensetzung, wie sie Patentanspruch 1 zulasst, und
die geringfugige Verringerung der Obergrenze fur Magnesiumoxid in Merkmal
1 g waéren in diesem Zusammenhang auch nach den Ausfiihrungen im Streit-
patent ohne ausschlaggebende Bedeutung. Unerheblich wéare auch, ob der
Fachmann auf diesem Weg die Erkenntnis gewonnen hatte, auf welchen natur-
wissenschaftlichen Zusammenhdngen es beruht, dass gerade Glasfasern des
Typs ATF 3101 kein kanzerogenes Potential haben, und ob dies tatsachlich auf
der Einhaltung der in Merkmalsgruppe 2 definierten Obergrenzen fir bestimmte
Inhaltsstoffe beruht. Wie bereits dargelegt ist die Verwendung einer Sache fir
einen bestimmten Zweck auch dann offenbart, wenn nicht bekannt ist, aus wel-

chem Grund die offenbarte Verwendung zu der angestrebten Wirkung fiihrt.
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Der Fachmann hatte am Prioritatstag aber keinen Anlass, Versuche zur
Ermittiung des kanzerogenen Potentials der in K3 und K5 aufgefuhrten Glas-
fasern durchzufiihren. Die Ausfuhrungen in K3 und K5, wonach solche Versu-
che bereits in Auftrag gegeben waren, belegen zwar, dass eine derartige Vor-
gehensweise moglich war. Weder daraus noch aus sonstigen Umsténden erga-
ben sich fur den Fachmann aber hinreichende Anhaltspunkte dafir, dass auf
diesem - mit relativ hohem Aufwand verbundenen - Weg Glasfasern zu finden
waren, die zu der in Merkmal 4 beschriebenen Verwendung geeignet sind.
Nach den auch in K3 und K5 wiedergegebenen Erkenntnissen am Prioritatstag
mag zwar einiges dafir gesprochen haben, dass die Verweildauer in der Lunge
auch von der Abbaubarkeit und damit von der chemischen Zusammensetzung
des Ausgangsmaterials abhangt. Daraus ergab sich aber keine hinreichende
Aussicht darauf, dass die in K3 und K5 aufgefiihrten Glasfasern insoweit zu
unterschiedlichen Versuchsergebnissen filhren wirden, die eine gezielte Aus-
wahl von geeigneten Ausgangsmaterialien ermdglichten. Der Entschluss, die-
sen Weg zu beschreiten, war damit nicht in einer Weise vorgezeichnet, dass
der Fachmann Anlass hatte, ihn zur Losung des dem Streitpatent zu Grunde
liegenden Problems zu beschreiten. Dass andere ihn - mit unbekanntem Aus-
gang - bereits beschritten hatten, fihrt insoweit nicht zu einer abweichenden
Beurteilung.

(2) Aus den weiteren Entgegenhaltungen ergeben sich keine zusatz-
lichen Anhaltspunkte, die es dem Fachmann hatten nahelegen kénnen, Versu-
che mit Glasfasern vom Typ ATF 3101 und mit anderen Glasfasern, die héhere
Anteile der in Merkmal 2 aufgefiihrten Komponenten enthalten, durchzufiihren.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs.2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Gréning Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz;
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