X ZR 87/11

BUNDESGERICHTSHOF
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URTEIL

in der Patentnichtigkeitssache

Verkiindet am:

21. August 2012
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 21. August 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-

Beck, die Richter Gréning, Dr. Grabinski, Hoffmann und die Richterin Schuster

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 5. April 2011 verkindete Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten der Beklagten zurickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. September 1999 unter Inan-
spruchnahme einer deutschen Prioritdét vom 8. Oktober 1998 angemeldeten
europaischen Patents 992 194 (Streitpatents), das eine Nahrungsmittel-
Barrierehlle fur Lebensmittel betrifft. Das Streitpatent umfasst neun Patentan-

spruche. Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

"Nahrungsmittel-Barrierehtille fur Lebensmittel, die in der Hdlle
gebriht, gekocht oder auf andere Weise erhitzt werden, insbeson-
dere fur Koch- oder Brihwirste, Schinken, Poékelwaren oder
Schmelzkase, dadurch gekennzeichnet, dass die Hille aus zu-
mindest einer wasserdampf- und/oder gasundurchlassigen Folie

(1) besteht und eine mit ihr verbundene saugfahige Innenlage (2)



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

aus Einzelfasern oder einem Gewebe, Gewirk, Gestricke, vor-
zugsweise aus einem Vlies tragt und dass diese Innenlage (2) mit

Farb- und/oder Aromastoffen getrankt ist."

Die Klagerin hat geltend gemacht, die Lehre des Streitpatents sei weder

ausfiihrbar noch patentfahig.

Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten Fassung, zu der sie funf

Hilfsantrage formuliert hat, verteidigt.
Das Patentgericht hat das Streitpatent fir nichtig erklért. Dagegen richtet

sich die Berufung der Beklagten, mit der sie ihre erstinstanzlichen Antrage wei-

terverfolgt. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

I. Die zulassige Berufung bleibt ohne Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft eine Barrierehiille fir Lebensmittel, die in der
Hulle gebriht, gekocht oder anderweitig erhitzt werden. Nach der Patentbe-
schreibung werden Brithwurst und Kochpékelwaren in groRem Umfang im Cel-
lulosefaserdarm hergestellt. Dieser habe eine hohe Wasserdampf- und Gas-
durchlassigkeit, um die Produkte wéhrend des Produktionsprozesses zu rau-
chern. Um die R&ucherzeit zu verkirzen, werde der Cellulosefaserdarm mit
Flissigrauch impragniert. Die Wasserdampf- und Gasdurchlassigkeit der Hlle
sei jedoch immer mit Gewichts-, Geschmacks- und Aromaverlust beim Herstel-

lungsprozess, beim Kuhlen und bei der Lagerung der Ware verbunden. Somit
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hatten im Cellulosefaserdarm hergestellte Produkte eine geringe, begrenzte
Haltbarkeit und missten schnellstens nach der Herstellung mittels einer Barrie-
reverpackung zweitverpackt werden, um diesen Nachteil auszugleichen. Eine
QualitatseinbuBe und Haltbarkeitsverkiirzung kénne durch die zuséatzliche Ver-
packung nicht ausgeschlossen werden; aullerdem verursache sie zusatzliche
Kosten. Um diesen Nachteil der Wasserdampf- und Gasdurchlassigkeit zu ver-
meiden, seien speziell fur die GroRindustrie Kunststoffhilllen aus wasserdampf-
und gasundurchlassigen Materialien entwickelt worden. Beim Einsatz dieser
Kunststoffhillen entstehe zwar weder bei der Produktion noch bei der Lagerung
und dem Versand Gewichts-, Aroma- und Geschmacksverlust, jedoch verfiige
das Fertigprodukt nicht Gber den typischen Rauchgeschmack, der bei vielen
Produkten vom Verbraucher erwiinscht sei und erwartet werde. Um dem in der
Kunststoffhille gefertigten Produkt den gewiinschten Rauchgeschmack und die
typische Farbe zu verleihen, miisse die Kunststoffhiille nach dem Herstellungs-
prozess entfernt werden und das Produkt auf herkémmliche Weise gerauchert
oder mit Flussigrauch behandelt werden. Dieser nachgeschaltete Prozess bein-
halte erneut die Méglichkeit des Gewichts-, Aroma- und Geschmacksverlustes
und auBBerdem die Gefahr der Rekontamination und Reinfektion. AuBerdem sei

nach der Behandlung wieder eine Zweitverpackung zwingend notwendig.

2. Das zu Iésende technische Problem besteht deshalb darin, eine Barri-
erehlille herzustellen, die einerseits eine hohe Dichtheit, andererseits aber auch
eine gute Aufnahmefahigkeit und Speicherkapazitat fir die gewlinschten Aro-
ma- und/oder Farbstoffe aufweist und eine ausreichende Ubertragung dieser
Stoffe auf das Nahrungsmittel ermdéglicht (Beschreibung Abs. 12). Dieses Prob-
lem soll durch eine Barrierehille fir Nahrungsmittel mit folgenden Merkmalen

geldst werden:



1. Die Barrierehlle
1.1  besteht aus zumindest einer wasserdampf- und/oder
gasundurchlassigen Folie,
1.2  tragt eine mit dieser verbundene saugfahige Innen-
lage, die
1.2.1 aus Einzelfasern oder einem Gewebe, Gewirk,
Gestricke, vorzugsweise aus einem Vlies, be-
steht und
1.2.2 mit Farb- und/oder Aromastoffen getrankt ist.

2. Die Barrierehille ist fur Lebensmittel, insbesondere Koch-
oder Brihwirste, Schinken, Pdkelwaren oder Schmelzkase
bestimmt, die in der Hulle gebriiht, gekocht oder auf andere

Weise erhitzt werden.

II. Das Patentgericht hat angenommen, das Streitpatent vermittle eine
ausfuhrbare Lehre zum technischen Handeln. Ob die Gegenstdnde der Pa-
tentanspriiche neu seien, kdnne dahinstehen, da sie zumindest nicht auf erfin-
derischer Tatigkeit beruhten. Die US-Patentschrift 4 377 187 (Chiu, Anla-
ge GvR 7) offenbare faserverstarkte, mit Flussigrauch getrankte Cellulose-
darmhillen, die mit Nahrungsmitteln gefullt und dann bei erhéhter Temperatur
behandelt wirden. Dabei werde das Raucharoma auf die Nahrungsmittelfullung
ubertragen und erzeuge eine vom Rauch herrihrende Farbung des Nahrungs-
mittels nach Abziehen der Nahrungsmittelhille. Die mit Rauch behandelten Hul-
len kdnnten mit einer Aulenbeschichtung aus einem feuchtigkeitsdichten Film,
speziell einer Barrierebeschichtung aus einem Polyvinylidenchloridcopolymer,

versehen werden. Aus GvR 7 seien somit Nahrungsmittel-Barrierehtllen be-



kannt, die bis auf das Merkmal "Folie" alle Merkmale des Patentanspruchs 1
aufwiesen. Um Barrierehllllen mit hoher Dichtheit bereitzustellen, werde der
Fachmann auch die Veréffentlichung der japanischen Offenlegungsschrift
Sho 63-219757 (Hei 2-69131, Anlage GvR 10a/b) heranziehen. Aus dieser Ent-
gegenhaltung seien Hillen aus Folien mit einer mit Farbstoff beaufschlagten,
mit der Folie verbundenen Innenlage aus einem Cellophanfilm oder einem Ma-
terial gleicher Eigenschaften bekannt, bei denen ein Farbstoff auf diese Innen-
lage aufgebracht werde. Bei diesen Hillen handle es sich um Schrumpffolien,
die entsprechend den Merkmalen des Patentanspruchs 7 des Streitpatents aus
Polyamid und einer PolyethylenauRenlage aufgebaut seien. Aus der Entgegen-
haltung GvR 10a/b ergebe sich zwar nicht ausdriicklich, dass diese Folien was-
serdampf- und gasundurchlassig seien. Dem Fachmann sei aber bekannt, dass
solche Folien diese Anforderungen erflllten. Eine Kombination der beiden Ent-
gegenhaltungen GvR 7 und GvR 10a/b liege auch nicht fern. Beim Gegenstand
der GvR 7 handle es sich zwar um eine schlauchférmige Hulle, wogegen die
Entgegenhaltung GvR 10a/b ein aus mehreren flachen Folien gebildetes Lami-
nat beschreibe, das erst nach der Laminatbildung zum Schlauch geformt werde.
Dem Fachmann sei aber gelaufig, aus einer Schlauchfolie durch Aufschneiden
eine Flachfolie zu bilden und aus dieser durch Zusammenfiigen wieder eine
schlauchférmige Folie zu formen. Auch die Gegenstande der Hilfsantrage be-

ruhten nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Il. Diese Beurteilung hélt der Uberpriifung im Berufungsverfahren stand.
Der Gegenstand des Streitpatents beruht - auch in den hilfsweise verteidigten
Fassungen - nicht auf erfinderischer Tatigkeit, da er dem Fachmann durch den
Stand der Technik nahegelegt war (Art. 56 EPU).
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1. Als Fachmann hat das Patentgericht rechtsfehlerfrei einen Ingenieur
der Lebensmitteltechnik oder einen Lebensmittelchemiker mit langjahriger Er-
fahrung in der Fleischverarbeitung, der mit Hullmaterialien fur Lebensmittel ver-
traut ist, angesehen. Dieser hat die sich fur den praxisnaheren Fleischereitech-
niker ergebenden Anforderungen an eine Nahrungsmittelhille umzusetzen und
muss deshalb sowohl mit dem Herstellungsprozess der Nahrungsmittel als
auch mit der Beschaffenheit der Nahrungsmittelhille vertraut sein. Er muss ins-
besondere das physikalische und chemische Verhalten der von ihm auszuwah-
lenden Rohstoffe fir die Herstellung der Nahrungsmittelhille kennen und in der
Lage sein, verschiedene Hullen in Laborversuchen auf ihre Eignung hin zu tes-
ten. Dieses Ergebnis wird bestatigt durch die Ausfuhrungen der Parteigutachter
Prof. W. (Gutachten S. 45/46) und Prof. S. , der den Fachmann in dem
Bereich der "Lebensmittelverarbeitung, Verpackungs(Darm)- und Fullmaschi-
nenherstellung" angesiedelt sieht (Gutachten S. 2). Diese Beschreibung eines
zwar allgemein gehaltenen, gleichwohl aber anspruchsvollen technischen Ta-
tigkeitsfelds spricht dafur, den Fachmann auf Fachhochschul- oder Universi-

tatsniveau anzusiedeln.

2. Das US-Patent 4 377 187 (GvR 7) betrifft eine mit Fllussigrauch ge-
trankte Nahrungsmittelhiille aus faserverstarkter Cellulose. In die Hullenwand
sind mit dem Flussigrauch weitere Farb-, Geruchs- und Geschmacksbestandtei-
le impragniert (Sp. 4 Z. 23-27). Die Cellulosedarmhillen werden mit dem Nah-
rungsmittel, z.B. Schinken oder Fleischwurstbrat, gefullt und anschlieBend bei
erhéhter Temperatur behandelt. Dabei sollen die in die Nahrungsmittelhtlle
eingebrachten Aromastoffe und gegebenenfalls eine Farbung auf das Nah-
rungsmittel Ubertragen werden (Sp. 1 Z. 57-63). Dies entspricht, wie das Pa-
tentgericht zutreffend und von der Berufung nicht beanstandet ausgefuhrt hat,

der Merkmalsgruppe 1.2. Die Nahrungsmittelhiille kann eine aulRere Sperrbe-
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schichtung enthalten ("including an external barrier coating”, GvR 7, Patentan-
spruch 10). Die Sperrbeschichtung ist in der Beschreibung der GvR 7 dahinge-
hend erlautert, dass die rauchbehandelte Hille eine dullere Beschichtung aus
einem feuchtigkeitsbestandigen Film aufweist, wie eine Sperrbeschichtung aus
einem Polyvinylidenchloridcopolymer [PVDC] ("which has an external coating of
a moisture proof film such as a barrier coating of a copolymer of polyvinylidene
chloride", GVR 7, Sp. 22 Z. 59-63).

3. Danach sind in der Entgegenhaltung GvR 7 die Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 des Streitpatents mit Ausnahme des Merkmals 1.2 (wasser-
dampf- und/oder gasundurchlassige Folie) offenbart. Zu Recht hat das Patent-
gericht angenommen, dass es fir den Fachmann nahegelegen hat, eine Cellu-
losehillle, wie sie die GvR 7 beschreibt, mit einer solchen (annahernd) wasser-

dampf- oder gasundurchléassigen Folie als dul3ere Hille zu versehen.

a) Dem Fachmann war zum Prioritatszeitpunkt aus dem Fachbuch von
Effenberger (Wursthillen - Kunstdarm - Herstellung, Eigenschaften, Anwen-
dung, Holzmann Buchverlag, 2. Aufl. 1991, GvR 21) bekannt, dass Kunststoff-
Waursthillen mehr oder weniger gasundurchlassig sind und die Wasser-
dampfdurchlassigkeit der synthetischen Kunstdarme und der Kunstdarme, die
aus regenerierten Naturprodukten und Kunststoffen (z.B. mit PVDC lackierte
Faserdarme) gefertigt werden, gering ist (GvR 21, S. 35 li. Sp.). Effenberger
legt auch dar, dass die Messung der Gas- und der Wasserdampfdurchlassigkeit
in einer DIN-Norm (DIN 53380) festgelegt ist (GVR 7 S. 34 re. Sp. unten, S. 35
li. Sp.). Die Durchlassigkeit wird danach in einem bestimmten Zeitraum unter
Einhaltung einer bestimmten Temperatur und eines bestimmten Druckgefalles
bestimmt (s. hierzu auch die Ausfiuhrungen von Prof. W. | Gutachten Anlage
GVR 50 S. 14-16). Daraus wird deutlich, dass der Grad der Gas- und der Was-
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serdampfdurchlassigkeit nicht nur von der stofflichen Beschaffenheit und der
Dicke der Hulle, sondern auch von weiteren Parametern wie der Art des durch
die Hulle gefuhrten Gases, der bestehenden Temperatur und des Druckgefalles
abhangt. Dies war dem Fachmann mithin bekannt und er konnte deshalb ab-
hangig von diesen Parametern die optimale Durchlassigkeit bestimmen. Er hat-
te zudem die Mdéglichkeit, eine Folie aus mehreren Schichten zu verwenden,
wie es bereits im Stand der Technik tblich war (vgl. Gutachten Prof. S. ,
B13, S. 4 Mitte). Der Begriff "wasserdampf- und/oder gasundurchlassig" be-
zeichnet daher eine Eigenschaft der aus einer Folie bestehenden Nahrungsmit-
telhdlle, die dem Fachmann bekannt war und die er mit abgestimmten Parame-
tern mehr oder weniger erreichen konnte; eine vollstdndige Wasserdampf- und
Gasundurchlassigkeit ist, wie im Gutachten von Prof. W. (S. 24) erlautert
wird, physikalisch mit Kunststoffen nicht realisierbar. Dem entspricht, dass auch
Patentanspriiche und Beschreibung des Streitpatents genaue Angaben in Mal3-
zahl und MalReinheit (Gutachten Prof. W. S. 18) dazu, ob und auf welche
Weise eine vollstandige Gas- und Wasserdampfundurchlassigkeit erreicht wer-
den kann, nicht enthalten. Die in Patentanspruch 7 des Streitpatents angege-
bene Konkretisierung in Bezug auf das Material, aus dem die AulRenfolie beste-
hen kann (Polyethylen und/oder Polyamid) steht dem nicht entgegen. Polyethy-
len und Polyamid waren als Material fur Kunstdarme bekannt und ihre Eigen-
schaften sind in dem Beitrag bei Effenberger (GvR 21, S. 35 Tabelle li. Sp.) ab-
gehandelt. Abweichende Eigenschaften dieser Stoffe ergeben sich aus dem

Streitpatent nicht.

b) Aus der Fachliteratur (GvR 21, S. 34) war dem Fachmann weiterhin
bekannt, dass bei Koch- und Brihwurstbraten durch den Einsatz (weitgehend)
wasserdampfundurchlassiger Kunstdarme Gewichtsverlusten vorgebeugt wer-

den muss. Darauf weisen auch die Privatgutachter Gbereinstimmend hin (W.
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S.8, S. S. 3), die ferner erlautern, dass eine Sauerstoffbarriere uner-
winschten Farb-, Geruchs- und Geschmacksabweichungen entgegenwirken
soll(W. S.8,S. S. 5).

¢) Der Fachmann hatte mithin Anlass zur Prifung, wie die Nahrungsmit-
telhiille nach der GvR 7, die das Problem des zuverlassigen und ausreichenden
Aromalbertrags 16ste, gleichzeitig mdglichst wasserdampf- und gasundurchlas-
sig ausgestaltet werden konnte. Schon die GvR 7 zeigte auf, dass mit einem
Belag oder einer Folie als Sperrbeschichtung die Dichtheit der Nahrungsmittel-
hille zu verbessern war. Aus der japanischen Patentanmeldung Hei 2-69131
(GVR 10a/b) erhielt der Fachmann den zusatzlichen Hinweis, eine Innenschicht
- hier Cellophan - auf die das Farbemittel aufgebracht ist, mit einer Aulien-
schicht, bestehend aus einer Kunststoffschrumpffolie, z.B. aus Vinylidenchlorid-
Nylonfolie (GvR 10a/b Sp. 2 vorletzter Absatz) zu verbinden und somit eine ho-
he Dichtheit der Auf3enhiille zu erreichen. Ausgehend von der Innenschicht der
Nahrungsmittelhiille der GvR 7 - faserverstarkte Cellulosehille anstelle des Cel-
lophans - konnte der Fachmann ohne erfinderisches Zutun eine Nahrungsmit-

telhiille, wie sie das Streitpatent vorschlagt, herstellen.

d) Entgegen der Auffassung der Berufung hat das Patentgericht zu Recht
angenommen, dass der Fachmann, wenn er die Dichtheit einer Nahrungsmit-
telhille nach der GvR 7 verbessern wollte, Anlass hatte, die Gestaltung der Hiil-
le mit einer AuRenfolie nach der Entgegenhaltung GvR 10a/b in Betracht zu
ziehen. Die Beklagte meint, der Fachmann hatte die beiden Entgegenhaltungen
nicht kombiniert, da in der GvR 7 eine schlauchférmige Hille und in der
GvR 10a/b ein aus mehreren flachen Folien gebildetes Laminat beschrieben
sei. Diese Auffassung trifft nicht zu. Dem Fachmann waren, wie das Patentge-

richt zutreffend ausgefiihrt hat, schlauchférmige Nahrungsmittelhillen und auch
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flache Folien bekannt. Wenn ein Nahrungsmittel umhiillt werden soll, ist es er-
forderlich, die Umhtllung der Form des Nahrungsmittels anzupassen. Deshalb
gab und gibt es in der Praxis sowohl schlauchférmige Huillen, z.B. fir Fleisch-
wurstbrat als auch flache Folien, z.B. fur die Umhillung von Schinken. Dem
Fachmann waren beide Umhillungsarten bekannt, und ebenso bekannt war,
dass ein Schlauch durch Aufschneiden zur Folie und eine Folie bspw. durch
Verschweillen zu einem Schlauch umgestaltet werden kann. Er konnte und
musste sich deshalb, was das Material und die Gestaltung des Aufbaus der
Umhdllung betrifft, bei Bedarf die positiven Eigenschaften beider Umhullungsar-
ten zunutze machen. Dies gilt zumal dann, wenn der Fachmann, wie die Be-
klagte geltend gemacht hat (s. auch Gutachten S. S. 3 unten), Bedenken
hegen musste, ob eine mit einer bloRen Beschichtung versehene Cellulosehdille
zur Befullung gerafft werden konnte, ohne dass die Beschichtung brach, und
somit veranlasst war, nach einer anderen Form der Sperrschicht Ausschau zu

halten.

4. Auch die Gegenstande der Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantragen

beruhen nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

a) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag | ist das Wort "oder" gestrichen,
so dass eine wasserdampf- und gasundurchléssige Folie beansprucht wird. Ei-
ne Nahrungsmittelhllle mit einer derart gestalteten Folie ist ebenfalls, wie oben
unter 3 a ausgefuhrt, durch die Entgegenhaltungen GvR 7 und GvR 10a/b na-
hegelegt.

b) Nach den mit den Hilfsantragen Il und Il begehrten Einschrankungen
soll die Hulle an ihrer Au3enseite aus zumindest einer dichten Kunststofffolie

und einer Polyamidfolie bestehen, die flachig miteinander verbunden sind. In
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Patentanspruch 7, der mit Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag Il Gbereinstimmt,
ist der Begriff Kunststofffolie durch Polyethylenfolie ersetzt. Auch diese Ausge-
staltung der Nahrungsmittelhiille beruht nicht auf erfinderischer Tatigkeit. In der
japanischen Entgegenhaltung GvR 10a/b ist eine Beschichtung aus Polyethyl-
enfolie vorgesehen ("A polyethylene film 4 is pasted to the external side of the
outer layer shrunken nylon film through an anchor coating agent", GvR 10a/b
S. 3, li. Sp. 2. Abs.). Auch die Verwendung von Polyamid fir Nahrungsmittelhil-
len war, wie sich aus der Abhandlung in Effenberger (GvR 21, S. 35) ergibt, im
Stand der Technik bekannt.

c) In Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag IV ist hinzugefugt, dass die In-
nenlage mit Farb- und/oder Aromastoffen getrankt ist (Merkmal 1.2.2) zur Uber-
tragung der Farb- und/oder Aromastoffe auf das eingefiillte Nahrungsmittel.
Dieses zusatzliche Merkmal ist durch die Entgegenhaltung GvR 7 nahegelegt,
in der von einer Flissigrauchimpragnierung der Nahrungsmittelhille die Rede
ist, die dem Nahrungsmittel eine dunkle Rauchfarbe verleihen soll (GvR 7 Sp. 4
Z. 22-40: "...This article provides...an optimum liquid smoke loading ... consi-
dered necessary for imparting dask smoke colour in the encased processed
food").

d) Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag V enthalt gegeniiber Patentan-
spruch 1 des ersten Hilfsantrags das weitere Merkmal, dass die Hille aus zwei
Polyethylenfolien und einer dazwischen angeordneten Polyamidfolie besteht,
wobei die der Hillenseite zugeordnete Polyethylenfolie nass aufextrudiert ist
und als Kleber fur die anschlieRend aufgebrachte saugfaéhige Innenlage fun-
giert. Das Patentgericht hat hierzu zutreffend die Verwendung von Polyethylen-
folie als Klebeschicht bei der Laminatbildung als im Stand der Technik bekannt

und handwerkliche MaRnahme des Fachmanns bezeichnet. Auf die Ausfiihrun-
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gen im patentgerichtlichen Urteil, denen die Beklagte in der Berufung nicht ge-
sondert entgegengetreten ist, und die dort zitierten Nachweise wird Bezug ge-

nommen.

5. Ein eigenstandig erfinderischer Gehalt der weiteren Unteranspriiche
nach der erteilten Fassung des Streitpatents und den hilfsweise beantragten
Fassungen ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich (BGH, Urteil vom
29. September 2011 - X ZR 109/08, GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung).

Ill. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Groning Grabinski

Hoffmann Schuster

Vorinstanzen:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 05.04.2011 - 3 Ni 15/10 (EU) -



