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Verkiindet am 30. Oktober 1962 2 4 26
Grunau, Justizhauptsekretir, 004
als Urkundsbeamter der Geschiftsstelle

Im Hamen d es Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma SCJJED & sohne, @D Bez- @

Kldgerin und Berufungskligerin,

- vertreten durch:’ Rechtsanwalt Dr. und
Patentanwalt Dipl.-Ing. , Y@P -

gegen

dw or. RJD ¢ R@AD. Chemische Fabrik,
?

K
Beklagte und Berufungsbeklagte,

~ vertreten durch: Rechtsanwalt Prof. Dr. und
Patentanwalt Dipl.-Ing. » "D

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
niindliche Verhandlung vom 5. Oktober 1962 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Pehle,

Dr. Spengler und Ebel

fiilr Recht erkannt:

Die Berufung der Kldgerin gegen die Entschei-
dung des 2. Nichtigkeitssenates des Deutschen
Patentants vonm 22. April 1958 wird ocuf Kosten
der Kldgerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wviegen



Tatbestand:

Dic Beklagte ist Inhaberin des Patentes Nr. 759 338,
das aufgrund der Verordnung vom 12. Mai 1943 (RGB1 II
150) vom Relchspatentamt nit Virkung vom 29. lirz 1840
erteilt worden ist und dessen Unterlagen nachtriglich
- gemidB § 20 des Ersten Gesetzes zur Anderung und Uber-
leitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerbli-
chen Rechtsschutzes (WiGBl 175) durch das Deutsche Pa-
tentamt in Miinchen gedruckt worden sind. Die Patentan-
spriche lauten:

1. Verfahren zur Erzeugung metallsulfidhaltiger
Schwarzemails, dadurch gekenngeichnet, dafl
die Sulfide mit borfreien oder borarnen Ver-
sdszen verschmolzen werden, welche Fritten er-
geben, deren Boroxydgehalt (B2O3) unter 2 %
llegvo

2, Verfazhren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daf Versdtze geschmolzen werden, .
bei denen die erforderliche Kieselsdure ganz
oder groBtenteils nicht als Quarz, sondern in
gebundener Form, etwa als Glas, Feldspat, Phono-~
1ith, Zement, eingefiihrt wird.

Die Klégeriﬁ beantragt mit der auf § 13 Abs. 1 Hr. 1 PatG
gestiitzten Klage, das Patent Nr. 759 338 in vollenm Unfange
fir nichtig zu erklaren,_ :

Zur Begrindung der Klage hat siec vorgetragen, die Lehre

" des Streitpatents sei durch Lieferungen eines Emailver-
satzes E 125 der Kligerin an die Firma RGP cuvx

in Brithl bei X6ln in dexr Zeit vom Tezember 1939 bis

Februar 1940 offenkundig vorbenutzt worden. Das gelie-
ferte Grundemzail E 125 habe den Zusatz von vier Teilen
Schwefeleiscn, das schwarz fiarbe, auf 237 Teile Rohnmischung
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Rechtsanwalt

enthalten (Anlage X 4 mittl. Sp., Bl. 22 NiA). Bei An-
wendung der iiblichen Analysenmethoden sci der Gehalt
von Schwefel und Eisen in dem gelieferten Email fest-
stellbar gewesen; daraus habe jeder Sachverstindige

auf das Vorhandensein von Eisensulfid (Schwefeleisen)

in diesem Fall schliefien konnen. 2Zudem sei der Fachmann
bereits durch den béim Aufbrennen des Emails wazhrnehm-
baren Schwefelgeruch, durch das Auftreten von Schwefel-~
ausblithungen bei dem Grundemail nach Versatz E 125 sowie
durch das schwarze Aussehen dieses Emails auf das Vor-
handensein von Eisensulfid hingéwiesen worden. wWie der
Pachmann wisse und die vorgelegte Brennprobe ("A", Anlage
K 7, Bl. 25 WiA) ergebe, werde bei Verwendung von Eisen-
sulfid das Email zwangsldufig schwarz gefiarbt. Hierauf
seli der Fachﬁann schliefilich noch ausdriicklich durch die
Veroffentlichung von Stuckert "Die Emailfabrikation"
1929, S. 108 Abs. 3 hingewiesen° Stuckert habe an die-
scr Stelle ausdrﬁcklich vorgeschlagen, zur Tiefschwarz-

firbung von Emails - wie bereits bei Glisern - Eisensulfid
zu verwenden. VYon dieser Schrifttumsstelle weiche der
Anspruch 1 des Streitpatenis nur insofern ab, als bor-
freie oder borarme Versitze verschmolzen werden sollten.
Der Zusatz von Metallsulfiden zu borfreicn oder borarnen
Versdtzen sei aber bereits durch die offenkundige Vorbe-
nutzung (Licferung des Emailversatzes E 125) bekanntge-
worden. Die Verbindung dieser beiden Blemente stelle
keine erfinderische Leistung dar. BEs sei fiir jeden Fach-
mann auch ohne weiteres ersichtlich, da dic Verwendung
‘von Braunstein in diesem Grundemeilversatz nur den

- Zweck habe, die Haftfestigkeit zu erhdhen. Bei dem Grund-
email werde Braunstcin nur als Haftmittel, nicht aber
als Firbemittel benutzt. Bei der Herstellung eines Deck-
cmails dagegen, fir das eine solche Haftwirkung nicht in
Betracht komme, werde der Fachmann deshalb auch keinen
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Braunstein verwenden. Damit sei die Verwendung des Me-
tallsulfids zur Tiefschwarzfirbung enisprechend dem
Streitpatent aber nicht mehr durch ein schiddliches Oxy-
dationsmittel gefdhrdet. Die Kldgerin bestreitet auch,
dafl "Versuche zu der iliberraschenden PFeststellung gefiihrt
hitten, daB borhaltige Emails fiir den vorliegenden Zweck
besonders schlecht geeignet seien" (Patentbeschreibung
S. 2 Zeilen 25 bis 32). Diese Darstellung in der Patent-
schrift sei unrichtig; auch borhaltige Emails seien fiir
den Zweck der Hersteilung eines sulfidhaltigen Schwars-
emails durchaus geeignet. Die L.ehre des Streitpatents
beruhe auf einenm "naturvrissenschaftlichen Irrtum" und
gsei als solche "wertlos".

Zu Anspruch 2 des Streiipatents bestreitet die Xligerin
die Richtigkeit der Darstellung in der Streitpatent-
schrift, daB8 sulfidhaltige borfreie Schwarzemails nur
bei Verwendung von Kieselsiure in gebundener Form (z.B.
als Feldspat, Glas oder Zement) befriedigend ausfielen.
Die Kligerin behauptet, da3 auch ohne die Lehre nach
Anspruch 2 des Streitpatentis einwandfreie Schwarzemoils
hergestellt werden konnten, wie ein Vergleich der her-
gestellten Proben "B (Anlage K 8, Bl. 26 NiA) und "C"
(Anlage K 9, Bl., 27 MiA) zeige. Die Bremnprobe "B" eines
vorfreien Sulfid-Schwarzemails, zu dessen Herstellung
Kieselsdure in ﬁicht gebundener Form, also cls einfaches
Quarzmehl verwvendet worden sei, weise eine intengive
Schwérzférbung und zugleich eine glattere Qberfliche auf
als die Probe "C", bei der ein Teil der Kieselsdure durch
Binfithrung von etwa 25 % Feldspat suf 100 kg fertiges
Enail dargestellt worden sei. Die Einfiihrung von ge-
bundener Kieselsiure durch Feldspat bedeute also keines-
wegs einen technischen Fortschritt. Auch ohne die Ver-
wendung von Xieselsdure in gcbundener Fornm lieBen sich

N



voilkommen einwandfreie metallsulfidhaltige Schwarz-
emeils herstellen. Abgesehen davon, daBl auch dem an

‘die Firma R- gelieferten Emailversatz E 125 ge-
bundene Kieselsiure in Form von Kzolin zugesetzt gewesen
sei, enthielten aber seit Jahrzehnten etwa 95 ¢ aller
Emailversitze Kieselsdure in gebundener Form. Die Ein-
fithrung von gebundenef Kieselsdure anstelle von Quarz
stelle also keine patentfithige Erfindung dar.

Die Beklagte hat dem Nichtigkeitsbegehren rechtzeitig

- widersprochen und-beantragt, die Klage abzuweisen. Sie
hat anhéimgegebeng zur Xlarstellung der Erfindung in
Anspruch 1 noch einen Hinweis aufzunehmen, daB die Ver-
stitze frei von Oxydationsmitteln sein mifiten. Sie ist
dem Vorbringen der Klégerin entgegengetreten und hat
bestritten, daf die Erfindung des Streitpatents durch
offenkundige Vorbenutzuhg oder durch Yorverdffcnilichun-
gen vorweggenommen oder nahegelegt worden sei.

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat
die Klage abgewiesen mit der EaBgabe,'daB_~ entsprechend
der Anregung der Beklagten - zur Klarstellung inm An-
spruch 1 zwischen den Worten "borarmen" und "Versitzen"
das Yiort “oxydationsmittelfréien" eingefiigt wird.

Gegen diese Entscheidung hat die Xldgerin form- und
fristgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrage, unter
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung das Patent
759 338 in vollem Umfang fiir nichtig zu erkliiren.

Sie hat zur Begrﬁndungfder Berufung im viegentlichen ihr
erstinstanzliches Vorbringen wiederholt und ergiinzt
und ausgefithrt, daB die durch Lieferung des Emailver-
satzes E 125 erfolgte offenkundige Vorberutzung im




Zugammenhang mit der Vorvertffentlichung von Stuckert
den Emailfachmann geradezu zwangsliufig zu der Iehre
des Streitpatents habe fiihren miissen, so daf von ciner
erfinderischen Leistung nicht mehr gesprochen werden
konne, o

Zur Stiitzung ihrer Behauptung, die ILehre des. Streit-
patents beruhe auf einen ‘maturwissenschaftlichen Irrtum"
und sei daher wertlos, hat die Klﬁgerin im Berufﬁngsver-
fahren erstmalig - unter Beweisantritt - vorgetragen,

sie habe aufgrund von Grofiversuchen festgestellt, da3
auch bei Verwendung von Verséfzen mit erheblich hoherem
Borgehalt eisensulfidhaltiges Schwarzemail nicht nur nit
guter Tiefschwarzfirbung, sondern auch mit guter Korro-
sionsbesténdigkeit'wie bei Verwendung borfreier oder bor-
armer Versititze hérgestellt werden kOnne, Im Jahre 1960
sei es ihr mit Hilfe des Versatzes Hr. 5 283% vom 11. Januar
1960, der ZEisensulfid und einen Boroxydgehalt von etwa

8 % aufweise, gelungen, unter iiblichen Produktionsbedin-
-gungen und ohne irgendwelche Kunstgriffe einen Deckemaii-
iberzug zu erzeugen, der den {iblichen Proben auf Korro-
vsionsbestﬁndigkeit entspreche; Turch einen weiteren Schmela-
versuch mit dem Versatz Nr. 5 459 vom 22. Juni 1961,

der einen Borsturegehalt von ctwa 10 % aufveise, habe
sie_ebénfalls ein eigensulfidhaltiges Schwarzemail von
tiefer Schwarzférbung und guter Korrosions- und Sturebe-
stidndigkeit hergestellt.

Der Beklagte hat um Zurlickweisung der Berufung gebeten.

Professor Dr. A. Dietzel vom Max-Planck-Institut fiir

Silikatforschung in ¥ hat als gerichtlicher Sach-
veraténdiger die schriftlichen Gutachten vom 7. Dezeniber
1959 und 26. Mdrz 1962 erstattet und diese Gutachten in



~ Bei der Nutharmachung‘der Metallsulfide fir die Erzeu-

‘angetreten und weiter die Einholung eines Obergutachtens

der miindlichen Verhandlung erléutert und erginzt. Die
Kldgerin hat zwei Privatgutachten desz beratenden Ingenieurs
VBI Dr. Richard Aldinger vom 4. Juni und 6. August 1962
vorgelegt. Sie hat fiir die Art der Durchfiihrung ihrer

Grofischmelzen in den Jahren 129%9 und 1961 Zeugenbevieis

beantragt (Schriftsitze vom 17. Mirz 1961 und 16. Oktober
1962, Sitzungsniederschrift vom 5. Oktober 1962).

-Entscheidungsgriinde:

I.

Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, die bekannten
Eigenschaften der Metallsulfide, Glidser schwarz zu fiirben
(Patentschrift S. 1 2. 1 bis 15), auch bei der Schwarc-
férbung von Emails auszunutzen und auf diese Weise die
teueren Farboxyde durch die erheblich billigeren lletall-
sulfide zu ersetzen. | '

gung von Schwarzemails handelt es sich um eine an sich
bekannte Aufgabe. Nach der Einleitung der Patentschrift
hat es nicht an Versuchen gefehlt, dieses fiir die Glas-
technik'wertvollé Verfahren’in_der ¥malltechnik anzuwen-
den. DaB diese Versuche erfolglos geblieben sind, wird
vor allem auf die besonders gearteten Arbeitshedingungen
bei der Emailherstellung zuriickgefithrt (S. 1 Z. 16 bis 20),
Als vesentlicher Mangel wird das Auftreten stoérender Farb-
stiche begzeichnet (8. 1 Z. 20 bis S. 2 2. 9). Nach den
von Erfinder angestéliten Versuchen %ritt dicser Fehler
immer dann auf, wenn nman versucht, mit Hilfe von Email-
versidtzen iiblichen Aufbaues, d.h. mit borhaltigen Ver-



sdtzen, ein sulfidhaltiges Schwargemail zu erschmelsen,
und zwar auch unter der fiir den Fachmann "eigentlich
selbstverstdndlichen Voraussetzung, dafl die sonst ge-
brduchlichen Oxydationsmittel, wie Salpeter, vermiedcn
werden" (S. 2 Z. 10 bis 17). Auch der an sich nzheliegende
Gedanke einer entsprechenden Erhdhung der Sulfidmengen
filhrt nach der Patentbeschreibung nicht zum Erfolge, son-

‘dern erhght nur die Fehleranfélligkeit; denn Emrails konnen

- wie auch Gliser - nur beschridnkte lMengen an Sulfiden
ohne Nachteil in sich aufnehmen (S. 2 Z. 17 bis 24).

Sonst entstehen Fehler vor allem dadurch, dafB sich durch
Zersetzung der Sulfide Bléschen bilden. Die Versuche blie-
ben jedenfalls so unbefriedigend, daB vor der Anmeldung
des Streitpatents keine Sulfidschwarzemails hergestellt
und auf den Marki gebracht vurden.

Aufgrund von Versuchen hat der Erfinder erkannt, daf
sich borhaltige Emails, wie sie damals noch allgemein
iblich waren, fir die Schwarzférbung von Metallsulfiden
besonders schlecht eignen 'nd zu den angegebenen lliingeln
fihren. Borfreie oder borarme Emails dagegen, die als
solche als bekannt vorausgesetzt werden, haben sich nach
den Versuchsergebnissen des Erfinders fir die Schwarz-
farbung durch Sulfide als gut geeignet erwiesen., Der Lr-
finder, der hiernach den Borgehalt als schiddlich erkannt
hat, gibt nech Anspruch 1 die Lehre, zur Herstellung
metallsulfidhaltiger Schwarzemails borfreie oder borarnme
Versitze zu verwenden, welche Fritten ergeben, deren Bor-
oxydgchalt (Bz03) unter 2 % liegt.

Der Anspruch 2 enth#lt als auf den Hauptanspruch zuriick-
bezogener Unteranspruch eine weitere Lehre, die der GQuali-
titaverbesserung bei dem betriebsméfiigen Erschmelzen von
Emails in Wannen- oder Drehofen dienen soll. Um mit dieger

et



Arbeitsweise auch im GroBbetrieb hochwertige Emails nit
guter SHurebestédndigkeit zu erhalten, wird empfohlen,

die erforderliche Kieselsdure nicht als Quarz (Quarzmohn
sondern in gebundener Férﬁ, étwa als Glas, Feldspat,

H

Phonolith, Zement, eingufiihren.

II.

Im Berufungsverfahren stellt die'Klagerin die Schutz-
féhigkeit des Streitpatents in erster Linie mit der Be-
grindung in Abrede, die Lehre dieses Patentes beruhe
auf einem naturwissenschafilichen Irrtum und sei daher
wertlos. Man konne nicht, wie es in der Patentbeschrei-
bung geschehen sei, von:einér "“iiberraschenden Feststelluy
sprechen, daB8 "borhaliige" Emails fiir die Erceugung
netallsulfidhaltiger Schwarzemails "besonders schlecht
geeignet" seien (Patentschrift S. 2 Z. 25 bis 28); demn
die von der Klﬁgerin in den Jahren 1961 und 62 durchge-
fiilhrten GroBschmelzen hiitten ergeben, daB man auch mit
‘Fritten, deren‘BoroS;*ehalt erheblich mehr als 2 %, niin-
lich 8 bzw. 10 % beitrage, gutes Schwarzemail herstellen
konne, '

Mit diesem Vorbringen kann die Xldgerin keinen Erfolg
 haben. Sie kann nicht bchaupten, bei der Lehrc des
Strcitpatents'handele es sich um eine "Irrlehre" in den
Sinn, daf das erstrebte technische Zrgebnis, die Erzeu-
gung‘metallsulfidhaltiger dchwarzenails, nicht erreicht
werden konne. Es ist vielmehr unstreitig, daB nach diccer
Lehre mit borfreien oder borarmen Versidtzen cinwandfreie
Schwarzemails hergestellt werden kénncn und tatsichlich
~auch in grofiem Unfang hergestellt wwverden. Danach kann
nicht zweifelhaft scin, daB die Erfordernisse der Aus-
fithrbarkeit und der technischen Brauchbarkeit der mit def
Streitpatent gegebenen technischen ILehre erfiillt sind.
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Nach dieser Lehre ist in Emailversidtzen des damals iib-
lichen Aufbaues der Borgehalt bei der Verwendung von

‘ Metallsulfiden zur Herstellung von Schwarzemails schid-
lich. Wie der gerichtliche Sachverstiéndige iiberzeugend
dargelegt hat, beruht diese technische ILehre im Grunde
darauf, daB BorsHure eine etwa doppelt so starke Szure
~wie Kieselsiure ist (Gutachten S. 24/25). Zur Zeit der
Anmeldung viar diesé wisseﬁschaftliche Erkenntnis aber
noch nicht vorhanden. Sie wvurde vielmehr erst aus den
Porschungen der letzten zwei Jahrzehnte gewonnen. Der
Erfinder ist zu seiner technischen Lehre noch sufgrund
von Versuchserfahrungen zus der Praxis heraus gelangt.
Fiir die Schutzfzhigkeit des Streitpatents ist es selbst-
_vérsténdlich»ohne Bedeutung, daf es inzwischen gelungen
ist, die technische iehre auch wissenschaftlich zu deuten
und zu_ erkliren. Nach der Erkenntnis des wissenschaftli-
chen Zusammenhangs wird aber ohne weiteres versténdlich,
daB borireie Dmalls fir die Eisens sulfidfirbung unter
sonst verglelchbaren Verhilinissen geeigneter sind als
borhaltige. DaB die technische Lehre, worauf es fir die
Beurteilung der Patentfithigkeit an sich allein ankormt,
brauchbar ist und daB das erstrebte technische Ergcbnis
auch tatséchlich erzielt wird, findet eine praktische
Bestditigung schlieBlich noch darin, dafl die Herstellung

. metallsulfidhaltiger Schwarzemails uniter Verwendung bor-

freier oder borarmer, oxydationsmittelfreier Versitze
ingwischen nach dem Vorbringen der Partcien ecine ganz
erhcbliche.wirtschaftliche Bedeutung erlangt hat.

Die von dcr Klagerln in den Jahren 1960 und 1961 vorge-
nommenen Grofversuche stechen der Schutzfshigkeit des
Streitpatents nicht entgegen. Dzbei kann unterctellt wer-
den, daB es der Klagerin'in diesen Jahren gelungen ist,
mit den von ihr angcgebenen Versitzen, deren Boroxydgehalt
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erheblich hoher als nach der Lehre des Streitpatents
ist, ebenfalls brauchbare Schwarzemails herzustellen.
Unstreitig war es im Prioritatszeitpunkt noch nicht be-
kannt, daB3 man mit derartigen Versiizen gute Schwarsz-
emails herstellen konne, Das war der Xligerin, die auf
dem Gebiete der Emailherstellung iiber besonders grind-
liche Erfahrungen verfiigt, offenbar noch nicht einmal
bei der im Jahre 1957 erfolgten Klagerhebung bekannt.
Denn mit der Xlage hat sie im wesentlichen nur geltend
gemacht, daB die Lehre des Streitpatents deshalb nicht
schutzfédhig sei, weil durch die offenkundige Vorbenutzung
ihres borfreien Versatzes E 125, der bercits Schwefelver-
- bindungen, Schwerspat (BaS04) und Schwefeleisen (FeS),
enthalten habe, metallsulfidhaltiges (Grund-)Email von
schwarcer Firbung bekenntgevorden sei. Zrst im Berufungs-

verfahren hat die Xidgerin mit Schriftsatz vom 12, Hirz
1959 (8. 17) vorgetragen, die in der Patentbeschreibung
enthaltenen Angaben iber die Schidlichkeit des Borgehalis
entspreche naturwissenschaltlich nicht den Tatsachen; die
Kldgerin habe nach Vorliegen der fiir sie ungiinstigen Ent-
scheidung des chhtlgkeltosenats ‘diese von dem Arnelder
des Streitpatents aufgestellte Behauptung untersucht und
sei inzwischen aufgrund dieser Untersuchungen zu der
Feststellung gelangt, daB men bedenkenlos auch borhaltig
Emeils als Schwarzemails mit gleicher Wirkung bernutzen
konne wie die borfreien‘“mails nach der Lehre des Streit-
patents, selbst wenn man mit dem Borgehalt iiber 20 <
Bp03 hinausgehe. Zun Beweisc fiir ihre Behauptung hat die
Kldgerin darauf mit Schriftisatz vom 23. April 1959 die
‘Belegtafel I mit der Emailprobe a vorgelegt, dic mit
23,65 % BpOs erschmolzen sein soll. Der gerichtliche
Sacunversténdaige hat diese Emailprobe auf ihrc chemische
Bestidndigkeit gegen kalte Zitroncnsiiure untersucht und

ist darauf in seiner Guiachien vom 7. Dezenmber 1959 zi
dem Brgebnis gelangt, daB dicse borreiche Probe swar ein



gutes Schwarz gzeige, aber nicht hinreichend sdurebestiindig
sei (Gutachten S. 25/26, 28 oben Abb. 2 b). Erst daraufhin
hat die Klédgerin in den Jahren 1960 und 1961 weitere
Versuche angestellt, die mit den Versdétzen Nr. 5 283

vom 11. Januar 1960 und Nr. 5 459 vom 22. Juni 1961

nicht nur hinsichtlich der Parbe, sondern auch hinsicht-
lich der Gebrauchseignung 2zu einvandfreien Schwarzemails
gefihrt haben sollen. Die von der Xligerin fir diese Be-
hauptung angetretenen Beweise brauchen jedoch nicht er-
hoven zu werden. Es kann, wie gesagt, unterstellt werden,
daB auch mit diesen Versiitzen Emails von tiefer Schwarz-
Tarbung und guter chemischer Bestdndigkeit erzeugt wer-
den konnen. Die Schutzfzhigkeit der mit dem Streitpatent
gegebenen Lehre wird hierdurch in keiner Weise beein-
trach igt. nbgesehen davon, dafl dlese Versédtze nach der
gutachtllchen AuBerung des 0er10ht11chen Sachverstindigen
von 26.Mirz 1962 zum Teil recht untibliche Rohstoffe, wie
Rutil unéd erkOnvand, enthalten und dafl die Verviendung
schwefelhaltlger Rohstoffe, wic Bariumsulfat oder Schve-
feleisen, zvar grunusatzllch bekannt9 in der Bmailindusirie
‘aber nicht #iblich war, waren un jene Zeit Zusdtze von
Sigemehl und Pyrobor vollkommen ungewshnlich (Gutachten
v. 26. Mirz 1962). Danach kénnen die von der Kldgerin
vangegebenen Versgitze vor dem 28. Mirz 1940 nicht als fir
_dle Herstellung von (Deck-) Schwarzemails geeignet bekannt
gewesen sein. Es bederf deher auch keiner weiteren Priifung,
- 0b, in welcher Veise und fir welche besonderen Zwecke die
in den genannten Versitzen angegebenen Rohstoffe in
'eznzelnen bekannt oder iiblich waren. Waren sie, wie un-
terstellt werden kann, in den von der Kligerin cngege-
benen Zusammengetzungen, die beim Einschmelzvorgang cls
"Umgebung" fiir die Bestsindigkeit des Eisensulfids wich-
tige Kontakt- und Schmelzverhiltnisse ergeben konnen (vgl.
Gutachten vom 7. Dezember 1959 S. 24), zur Herstellung
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einwandfreier Schwarzemails geeignet, so handelte es
sich um neue Erkenntnigse und Rezepte, die auf anderen
Wegen als die Lehre des Streitpatents zu dem gleichen
technischen Ergebnis fiihren und moglicherweise sogar
ebenfalls patentféhig'sein kdnnen. Es ist aber nicht
richtig, daB hierdurch die Lehre des Streitpatents zu
einer "wertlosen Irrlehre" geworden wvidre. Es ist vielmehr
festzustellen, daB diese ILehre als solche an sich schutsz-
fihig ist, und es bleibt nur noch zu priifen, ob auch die
sonstigen Patenterfordernisse, wie Neuheit, technischer

" Fortschritt und Erfindungshbhe, gegeben sind.

CIII.

Die Lehre deé Streitpatents wird weder durch die druck-
schriftliche ¥Vorverdffentlichung von Stuckert roch durch
die von der Kligerin behauptete offenkundige Vorbenutzung
neuheitgschadlich vorweggenommeno

- Stuckert hat in seinem Buch "Die Emailfabrikation" (1929)
auf S. 108 zundchst die ifblichen oxydischen Schwarzksrper

und die bei ihrer Herstellung und Verwendung auftretcnden
besonderen Schwierigkeiten ertrtert. Es folgt dann in

- Kleindruck folgender Absatsz:

"Einén anderen Weg zur BErzeugung schwarzer Gliser
und Emails hat Grieshammor'gezeigt, der Sulfide
des Eisens unter gewissen Bedingungen in Glas-
fliissen aufléste oder in Bleiglisern schwarzes
Schwefelblei erzeugte° Die durch Eisensulfid unter
geeigneten Bedingungen gefiirbten Gliser sind nach
Heinrichs tiefschwarz."
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Vehrend die Kldgerin zuniichst ausdriicklich eingerdunt
hatte, daB keine der~béiden-Entgegenhaltungen filir sich
allein als neuheitsschiédlich angeéesehen werden konne

(vgl. Schriftsatz vom.12. Miarz 1959 S. 10), hat sie
gpater einen anderen Standpunkt eingenommen (Schrift-
satz vom 5. Oktober 1960 S. 8 - 10) und auch noch in der
miindlichen Verhandlung vortragen lassen, dafl sie die
Versffentlichung Stuckert fiir neuheitsschiidlich halte.
Sie verkennt dabei aber, daB die von Stuckert erwihnte
allgemeine Mﬁglichkeit,'EiSGnsulfid zur Herstellung
‘schwargzer Emailc zu verwenden, noch nicht die besondere
Lehre des Streitpatents offenbart, bei der Herstellung
metallsulfichaltiger Schwarzemails borfreie oder horarme
Versitze zu verwenden. Die Versfientlichung Stuckert

ist bereits im Erteilungsverfahren bei der Abgrenzung
des Erfindungsgegenstandes berilcksichtigt worden. Die
Erzeugung metailsulfidhaltiger Schwarzemails wird danach
an sich als bekannt vorausgesetzt, wie die Iassung dec
Oberbegriffs des Anspruchs 1 zeigt und wie sich auch aus
der Patentbeschreibung (S. 1 Z. 16 £f) ergibt. Die Lehre
des Streitpatents besteht keineswegs allgemein darin,
Schwarzemails mit Hilfe von Metallsulfiden zu cerschmelzen;
‘¢ie wird ihrem Erfindungsgehalt nach vielmehr nur durch
den besonderen Veg gekennzeichnet, der zur Erzcugung ne-
talisulfidhaltiger‘Schwarzemails fithren soll, ndnlich
durch Verwendung borfreier oder borarmer Versitze. Hier-
von ist aber veder in der Verdffentlichung von Stuckert
noch in den von ihm in bezug genommenen Veroffentlichun-
gen von Grieshammer {1910) und Heinrichs (1928) die Rede.
Diese drudkschriftlichen'VOrveraffentlichungen stehen
~also, wic bereits die Pfufung irm Patenterteilungsverfahrcn
‘ergeben hatte, der Neuheit der Lehre des Streitpatents
nicht entgegen.
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2. Auch die von der Kligerin behauptete offenkundige Vor-
benutzung kommt als neuheitsschﬁdlich nicht in Betracht.
Dabei kann unterstellt werden, daf der Emailversatz E 125,
der nach dem Vortrag der Kldgerin in den Monaten Dezecinber
1939 bis Februer 1940 an die Firma RGN GubH in
Briihl bei K¢ln geliefert vurde, die in der Anlage K 4
in der mittleren Spalte angegebene Zusammensetzung (Bl.2?2
NiA) hatte. Danach handelte es sich um einen borfreien
Versatz, bei dem das Bor durch Schwerspat und Schwefel-
eisen ersetzt worden ist, und zwar unter entsprechender
Auswahl und Anpassung der Ubrigen Rohstoffe. Auf 237
Teile Rohstoffgemisch sind 4 Teile Schwefeleisen vorge-
sehen, Unstreitig hat die Kldgerin ihrem Kunden, dem
Rankewverk, diese’ZusamMensetzung der Grznalien nicht
bekannt gegeben. Es kanq'abér weiter unterstellt werden,
daf der Fachmann in der Zeit bis zunm 28. Mirz 1940 nicnt
nur die Moglichkeit, sondern auch begriindeten AnlaB gehabi
hétte; die Granalien zu enalysieven und das Vorhandensein
von Schwefeleisen festzustellen. Auch wenn die ZFusamnen-
setzung des_Emailversatzes‘E 125 als offenkundig anzu-
seheh-wﬁre, wiirde keine neuheitsschi#dliche Vorwvegnahne

.vorliegenj denn unstreitig handelt es sich bei dem Email
B 125 (mit Schwefeleisenzusatz) um ein Grundemail und
nicht um ein Schwarzemail im Sinne des Streitpatents. In
dermt Versatz E 125 sind nicht nur die. flir Grundemails
typischen Zusitze von Kobaltoxyd und Braunstein (als
Haftoxyde), sondern auch 20 feile FluBispat und 4 Teile
Kryolith enthalten. Zumindest bei dem letzigenannten Zu-
‘satz handelt es sich um ein altbekanntes WeiBtriibungsnittel
Bs wire aber widersinnig, in ein Schwarzemail eine YWeif-
triilbung - wenn auch nur in kleiner Menge - abgichtlich
hineinzubringen. In Grundemails dagegen sind solche
Stoffe iiblich, wie sich aus dem Gutachten des gericht-
lichen Sachverstsndigen ergibt. Dic in dem Versatz £ 125
cnthalitenen Schwefelverbindungen sollen auch nicht der
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Schwarzfirbung dienen. Sic haben in der angegebenen hohen
Konzentration eine ganz andere Aufgabe und Wirkung: Sie
sollen lediglich die sonst iiblichen und notwendigen Bor-
verbindungen ersetzen, die damals aus kriegsbedingten
Grinden nicht mehr in ausreichendem MafBe zur Verfiigung
standen. Die Schvwiefelverbindungen sollen wie die Borver-
bindungen - als "Netzmittel" -~ einer Herabsetzung der
Oberfldchenspannung dienen, so da8 die Emails "gut breit
flieflen"® (Dietzel/ﬁegner; Wirkung von Schwefelverbindungen
auf die Oberfldchenspannung von Emails, Mitt. des Vereins
Deutscher Emailfachleute e.V., Band 2, 1954 Heft 3 S.13/14).
Auch die nach dem Rezept Anlage K 4 hergestellten Granalien
(Fritten) zeigen bereits deutlieh, daB sie gur Erzeugung
 von Schwarzemail im Sinne des Streitpatents weder geeig-
net noch bestimmt sind. Das Aufbrennen der Granalien

E 125 (mit 4 Teilen Schwefeleisen) ergibt, wie der ge-
richtliche Sachverstidndigec restgestellt hat, ein grin-
schwarzes Grundemeil (Anlage 5 zun Gutachien vom 7. De-
zember 1959, ebenso die von der Kliigerin vorgelegte Probe
A = Anl. X 7 sowie die Probe b der Belegtafel I), das,
wie der Fachmann ohne weitercs erkennt, als Schwarzemail
untauglich ist, und zwar nicht’nur_wegen des Fehlens der
“eriorderlichen Tiefschwerzfirbung, sondern auch wegen
der»Blasigkeit, wegen Fehlens des Glanzes und schlieBlich
auch wegen Pehlens der erforderlichen chemischen Wider-
standsfihigkeit. Es handelt sich eben um ein Grundemail,
bei dem keine so hohen Anspruche‘in bezug auf Farbe, Glanz
und  chemische Widerstandsfihigkeit gestellt werden wie

bei einem Schwarzemail. Das rdunt auch die XlHgerin ein.
Sie macht jedoch geltend, daB man nach Kenntnis des Grund-
emailversatzes E 125 ohne weiteres durch rein fachmiinni-
sche {berlegungen zur Hersteilung eines Deckemails hitte
gelangen kidnnen, indem man die Oxydationsmittel Kobalt-
oxyd und Breunstein weggelascen hitte; denn der Fachmann
wisse, dafl diese Oxyde nur als Haftmittel dicenten und



daher bei einem Deckemail entbehrlich seien. Um von

dem borfreien Grundemailversatz E 125 zu einem Schwarz-
cmail zu gelangen, nitte es also auch nach Ansicht der
Kldgerin einér-- angeblich noch im Rahmen des Fachwissens
liegenden - Kndérung und Abwandlung des Versatzes bedurft,
Bei dieser Sachlage kann aber der Versatz E 125 nicht
mehr als neuheitsschidliche Vorwegnahme angesehen werden,
sondern nur noch béi der Erarterung der Erfindungshohe

" Beriicksichtigung finden.
IV,

Die Lehre des Streitpatents ist aber danach nicht nur
neu; sie hat_auch zu einer betrdchtlichen Bereicherung
der Technik gefiihrt.

Wiie der‘gériéhtliche Sachverstindige dargelegt hat,
haben die fiir die Schwarzffrbung in Betracht kommenden
Schwermetallsulfide, wie Eisensulfid, Kobaltsulfid,
Bleisulfid usw., cine so kohe Lichtabsorbtion, daB
schon relativ geringe Zus#tze (gering im Vergleich zu
den oxydischen Farbkdrpern) geniigen, um ein Emoil tief-
schwarz gu fiarben. Solche Sulfide sind im Email auch viel
weniger 1oslich als die entsprechenden Oxyde; so betrégt
z.B. die ILoslichkeit der Eisenoxyde im Email 25 - 40 %,
die ILoslichkeit der Eisensulfide dagegen nur etwa 0,01 %.
. Bisensulfid firbt also im ungelésten Zustand. Somit ist
es leichter, mit Metallsulfiden eine gleichblcibende,
neutrale, tiefschwarze Farbung zu erzielen als durch
Vervendung mehrerer Oxyde. Hierin liegt ein wesentlicher
technischer Fortschritt bei der Verwendung der Schver-
metallsulfide gegeniiber der bis dahin allein iiblichen
Parbung durch Farboxyde.
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Als Verfahrensnachteil ktnnte in gewissem Sinne allen-
falls die Empfindlichkeit gegen Oxydation in Betracht
kommen; denn unter okydierenden Bedingungen sind die
Oxyde stabiler als die Sulfide. Es ist deshalb notwendig,
beim Einschmelzen wvon Sulfiden Oxydationsmittel zu ver-
‘meiden, wie das auch in der Beschreibung des Streitpa-
tents angegeben ist (S. 2 Z. 14 - 17). DemgemdB hat der
Nichtigkeitssenat entsprechend der Anregung der Beklagten
zur Xlarstellung in Anspruch 1 zwischen den Worten "bor-
armen" und "Versatzen" das Wort "oxydationsmittelfreien"
eingefiigt.

Dieses Verfahrensmerkmal ist aber nicht geeignet, den
besonderen technischen Wert der Lehre des Streitpatents
zu beeintridchtigen, der darin liegt, dall die teueren

und auslandsabhingigen Farboxyde_entbehrlich werden (vgl.
hierzu Patentschrift S. 1 2. 10 bis 15). Besonders die
Verwendung von Eisensulfid, das in der Regel fiir die
Schwarzfdarbung in Betracht kommt, ist ganz erheblich
billiger als die Schwarsfirbung durch Oxyde. Wie der
gerichtliche‘Sach#ersténdipe dargelegt hat, machen die

- Kosten der Fiarbung etwa 50 % der Gesamtherstellungskosten
aus. Sie betragen fir 100 kg Email (mit einem VWert von

~ etwa 20 bis 25 DM) bei Verwendung oxydischer Schwarz-
kérper etwa 10 DM. Bei Verwendung von Eisensulfid ergibt
sich fiir 1001kg Email eine Kostenbelastung von weniger
als 0,12 DM (Gutachten vom 7. Dezember 1959 S. 7/8).
Danach ist:die'Schwarzférbung mit Farboxyden ungefihr
100 mal teurer als die Firbung mit Eisensulfid. Dicse
ungewéhnliche Verbilligung erklirt auch die grofle wirt-
schaftliche Bedeutung, die sich durch die Einfithrung des
‘Verfahrens nach dem Streitpatent in der Praxis der Email-
industrie ergeben hat. Hinzu komnt schlieBlich als weitercr
Vorteil der Lehre des Streitpatents noch der Umstand, daB
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fiir die Herstellung metallsulfidhaltiger Schwarzemails
nicht nur auf die teueren und auslandsabhiingigen ¥arb-
oxyden, sondern auch auf jeglichen Zusatz borhaltiger

Rohstoffe, die aus dem Ausland bezogen werden nmiissen,

verzichtet werden kann.

Vo“

Die Kligerin hilt die Lehre des Streitpatents nicht

fir erfinderisch. Sie vertritt die Auffassung, diese
Lehre sei dem Fachmann bereits durch den von ihr gelie-
ferten Emailversatz B 125 nahegelegt worden; zumindest
sel dies aber.unter'Berﬁcksichtigung der Verssfentlichung
- von Stuckert der Fall. Der Fachmann habe angesichts dieser
beiden Ehtgegenhaltungen geradezu zvangsliufig zu der
Lehre des Streitpatents gelangen milssen; denn es sei

fir ihn selbstverstindlich gewesen, die Haftoxyde (Kobalt-

oxyd»und Braunstein) wegzulassen, wenn er den Versatz

B 125,»dér Ja an sich ein u.a. durch Zusatz von Eisgen-
sulfid schwarzgefdrbtes Grundemail zum Gegenotand hatte,
‘zu einem allen Anspruchen genugenden (Deck~) Schwarzemail
'hatte umwandeln wollen, ‘Der Fachmann wisse, daB die ge-
nannten Oxyde nur als Haftmittel dienten und daher bei
einem Deckemail entbehrlich seien.

Abgesehen davon, daB fiir den Fachmenn noch keine Anregung
gegeben war, das Grundemail E 125 zu einem Schwarzemail
umzuwandéln, konnte mit dieser von der Kligerin zu Unrcchi
als-nahéliegend bezeichneten MaBlnahme des Yeglassens von
Kobaltoxyd und Braunsiein dem Fachmann die Herstellung
eines brauchbaren Schwarzemails noch nicht gelingen. Die
Kldgerin hat nach ihrem eigenen Vortrag (Schriftsatz von
19. Pebruar 1958 S. 9) bereits inm Jahre 1939 versucht,
borfreie Grundemails mit Schwefeleisenzusitzen ohne Ver-
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wendung von Kobaltoxyd und Braunstein herzustellen. Sie
hat darauf hingewiesen, daR auf diese Veise zwar der
Borersatz gelungen sei, d.h. dafl die Emails gut breit
geflossen seien, dag sie aber nicht an dem Blech ge-
haftet hdtten. Sie hat aber nicht behaupten ktnnen, daB
hicrbei Schwarzemail entstanden sei. Obwohl die Klidgerin
bereits seit Herbst 1939 mit borfreien oder borarmen Ver-
sitzen gearbeitet und selbst das in der Emailindustrie
gegen die Verwendung von Schwefelverbindungen bestehende
Vorurteil iiberwunden hatte, hat sie auch in der Yolgezeit
den Weg zur Herstellung eines eisensulfidhaltigen Schvarz-
emails weder gesucht noch gefunden. Sie hat sogar nach
ihren eigenen Angaben den Grundemailversatz E 125 (mit
Sc@wefeleisen) nach eingehender Erprobung'erstmalig im
~dJuli 1940 in.ihry Versatzbuch eingetragen. Hitte der
Schritt von diesem Grundemail, das sie bereits seit ilo~
vember 1939 an die Firma R geliefert haben will,
Tir den Durchschnittsfachmann so nahegelegen, wie die EKld-~
gerin nunmehr unter Hinveis auf die Verdffentlichung von
- Stuckert behauptet, so wére e¢s schvierlich verstidndlich,
weshalb nicht die Klégerin, die auf diesen Gebiet iiber
besonders grindliche Erfahrungen verfiigte und die seit
langen bestehenden wirtschaftlichen Bediirfnisse . auf das
Beste kannte, nicht bereits damals diesen Weg gegangen
wire. Der Gedanke, zurvErzeugung'von'Schwarzemail ebenso
wie zur Herstellung schwarzer Gliaser stott der Ferboxyde
Metailsulfide zZu verwvenden, vwar von Stuckert bereits im
Jahre 1929 ausgesprochen worden. Stuckert hatte hierbel
noch auf die Versffentlichungen von Grieshammer (1910)
und Heinrichs (1928) Bezuggenommén° Beide Veroffent-
lichungen betreffen zwar an sich nur die Glasherstellung.
Immerhin handelt .es sich aber bei der Herstellung von
Glas und Email um zunindest eng verwandte technische Ge-
biete, so daf der schliefilich von Stuckert, wie angegeben,
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in der Literatur erstmalig im Jahre 1929 ausgesprochene
Gedanke fiir den Fachmann als durchaus naheliegend hétie
angesehen werden konnen. Auch hatte bereits Grieshammer
im Eingang seiner Abhandlung bei der Erbdrterung von
Triibungsmitteln darauf hingewiesen, daB man zur Triibung
des Glases vielfach von neutralen Salzen Gebrauch nache
und da8 man zur Darstellung von Milchglas und Email denm
zum Schmelzen bestimmien Materialgemenge Fluorverbindun-
gen usw. zusetze (Sprechsaal, 1910 Nr. 11 S. 154 1.Sp.
oben). Trotz dieses Hinweises hat sich die Emailtechnik
nicht zur Herstéllung.metallsulfidhaltiger Schviarzemails
entschlieflen konnen, well sie offenbar bis zur Erfindung
der Beklagten keinen gangbaren Weg gefunden hatte. Die
Versffentlichung von Heinrichs (Sprechsaal, 1928 Nr. 21)
befaflite sich ebenfalls nur mit der Herstellung von Gliisern
“Auch ¢écm nach Meinung der Kligerin "ermutigenden'" Hirweis
von Stuckert (1929) ist es trotz des anerkannten, in
Laufe der Jahre nicht nur aus preislichen, sondern auch
aus devisenwirtschaftlichen Griinden stindig wachsenden
Bediirfnisses bis zu der 3rfindung der Beklagten nicht
gelungen, die Emailtechnik in den Stand zu setzen, Sulfid-
schﬁarzemail,mit hinreichender Gebrauchseignung herzu-
stellen; Die‘Béschreibung des Streitpatents spricht nur
von Versuchen, die erfolglos geblieben seien; unstreitig
hat es bis 1939 ﬁbérhaupt kein Sulfidschwarzemail, auch
keir mindervertiges, auf dem Markt gegeben. Es mag sein,
das dem FPachmann mit der allmi#hlichen Einfiithrung bdorfreier
oder borarmer Emails, zu denen cuch der Versatz B 125 der

Kldgerin gehort, in gewisser Weise der Veg zu der Lehre
des Streitpatents'geéffnet,wurdé; Trotzdem kann man nicht
davon sprechen, daBl der Durchschnitisfachmonn geradezu
2wang51éufig zu der Lehre des Streitpatents hitte ge~
langen miissen, Hiergegen spricht vor allem, wie bereitis
erwéhnt,'das eigene Verhalten der Kldgerin, die sich be-
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sonders eingehend mit dem Ersatz der Borverbindungen
durch Schwefel oder Schwefelverbindungen befaBt hatte,
aber trotzdem keinen HWeg von der Herstellung ihrer Grund-
~emailsorten zu einem Schwarzemail nach der Lehre des
Streitpatents gefunden hatte. Hierzu bedurfte es in je-
dem Fall einer zusétzlichen erfinderischen Leistung.

Durch den Stand der Technik, in den die von der Xlige-
rin behauptete, als richtig unterstellte offenkundige
Vorbenutzung'einbezdgen werden kann, war die Lehre des
Streitpétents nicht.nahegelggto In Ubereinstimmung nit
der angefochtenen Entséheidung des Hichtiglkeitssenats

und in ﬁbereinstimmung mit dem Gutachten des gerichtlichen
Sachverstandigen,kann dieser Lehre daher die erforderliche
E;fihdungshﬁhevnicht abgesprochen werden.

Bei dieser rechtliChéh'wﬁrdigung des Sachverhalts be-
durfte es weder der von der Kldgerin beantragten Beweis-
aufnahme iiber die von ihr in den Jahren 1939, 1960 und 1961
vorgenommenen Schmelzen noch der von ihr beantragten Ein-
holung eines Obergutachtenms. |

VI,

Aus der Rechtsbegtindigkeit des Anspruchs 1 folgt, daR

die Klage auch insoweit, als sie gegen den Anspruch 2
gerichtet ist, keinen Erfolg haben kann. Die von der
Kligerin gegen diesen Anspruch gerichteten Angriffe sind
nicht begriindet. Der auf den Anspruch 1 zuriickbezogene
Unteranspruch 2 braucht nicht mehr selbstindig esuf Schutz-
fihigkeit geprift zu werden. In NWichbtigkeitsverfohren kenn
ein solcher Unteranspruch nur dann vernichtet wverden,

venn er als platte Sclbstverstdandlichkeit zu werten ist.
Davon kann hier aber Leine Rede sein. Un die Qualitdt

des Schwerzenails in bezug auf die SZurebestindigkeit



'zu verbessern, empfiehlt es sich durchaus, die erforder-
liche Kieselsiure ganz oder zum groBten Teil in gebundeng
Form eingzufithren. Ist nimlich die Kieselssure als Ireier
Quarz vorhanden, so ldf8t es sich beim Einschmelzen nicht
vermeideh, daB Eisensulfid mit Quarz in Recaktion tritt
und dabei zersetzt wird. Vird aber die Kieselsiure in
bereits gebundener’Formsvérwendet, so besteht diese Ge-
fahr nicht. Wie der gerichtliche Sachverstidndige hierzu
weiter ausgefiihrt hat; kann man sogar den Kiesels#urege-
‘halt, der neben Tonerde der wichtigste Bestandteil zur
Verbesgerung der chemischen Widerstandsfihigkeit ist,
noch erhﬁhen,:ohne daB dic Schwarzfiérbung leidet. Gegen
den Anspruch 2, der denach eine durchaus zweckniSige
VerfahrensmaBnahme zum Gegenstand hat, bestehen also
ebenfalls keine Bedenken.

VII.

Nach alledem war die Berufung der Kligerin cls unbegrir-
det zuriickzuvweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf
§§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG.
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