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Verkiindet am 19. Juni 1959
, Justizobersekretdr als
rkundsbeamter der Geschiéftsstelle

Im Namen d es Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma IMO-GroBdruckerei Carl H. VD, VeSujijjm-
R

Kligerin und Berufungsklégerin,

— vertreten durch Rechtsanwalt e

gegen

valter HEND, OEIEED o, "ig@::rase @,
' Beklagter und Berufungsbeklagter,

~ vecrtreten durch Rechtssnwalt

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miind-
liche Verhandlung vom 19. Juni 1959 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Kriijger-Nieland, Dr. Weiss, Dr. L&scher,
Jungbluth und Dr. Spengler '

fiir Recht erkannts

Auf die Berufung der Kldgerin wird die Entscheidung
des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom
19. Mirz 1956 aufgehoben.,

Das Patent Nr. @816 wird in vollem Umfange fiir
nichtig exklsrt.

Die Kosten des Verfahrens trigt der Beklagte.

Von Rechts wegen
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Tatbhestand:

Der Beklégte ist Inhaber des auf Grund des Ersten Uber-
leitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 mit Wirkung vom 24. Novem-
ber 1951 erteilten Patents@l816. Die Patentanspriiche lau-
tens

1. Verfahren zum teilweisen Mattieren lackierter Plakate,
deren Hochglanz durch Aufpressen auf eine erwirnmte,
hochglanzpolierte Platte erzeugt wird, dadurch gekenn-
zeichnet, daB nach dem iiblichen Hochglanzpressen des
ganzen Plakates die Stellen, welche matt werden sollen,
mit einer Schablone iiberdeckt werden, deren Einwirkung
auf das Plakat die von ihr liberdeckten hochglanzge-
preten Stzllen mattiert.

2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB nach dem Auflegen der Hattierungsschablone das
Plakat nochmals warm gepreBt wird.

%, Verfahren rnach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
die Schablone so vorgerichtet oder beschaffen, z.B.
~mit einem LacklSsungsmittel angefeuchtet ist, daB ihre
Berithrung mit hochglanzgepreBten Stellen des Plakates
diese mattiert.

4, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
mit der aufgepreBten NMattierungsschablone das Plakat
zugleich geprégt oder profiliert wird.

Die Kliégerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG
gestiitzten Xlage beantragt, das Patent fir nichtig zu erkléren,

Sie hat zur Begriindung geltend gemacht, ein Verfahren zur
Herstellung lackierter Plakate mit teils glénzender, teils
matter Schauseite sei bereits in der #Hlteren Patentanmeldung .
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prin

1803 IV ¢/75 d der Firma E. G 2.G. Bielefeld be- -
schrieben. Diese Anmeldung sei am 22. PFebruar 1951 bekannt
gemacht, so daB sie als druckschriftliche Vorversffentlichun
gegeniiber dem Streitpatent zu gelten habe. Allerdings werde
das Verfahren nach dieser Anmeldung nur in einem Arbeits-~
gang durchgefiihrt, wdhrend nach der Lehre des Streitpatents
zundchst nur in einer ersten Arbeitsstufe die gesamte Bild-
seite des Plakates hochgladnzend gepreBt und erst in einem
weiteren Arbeitsgang unter Einwirkung einer Schablone die
Mattierung an den iiberdeckien Stellen herbeigefiihrt werde.
Ein solches Verfahren sei umstdndlicher und zeitraubender
und stelle daher keinen technischen Fortschritt dar. Im
tibrigen zeige aber die deutsche Patentschrifi iR 170,.
daB auch ein zweisiufiges Glanzpressen kunstharzartiger
Schichttréger, zu denen auch die aus mehreren miteinander
verklebten Schichten und einem harz- insbesondere kunstharsz-
haltigen Lackauftrag bestehenden Plakate gehdrten, bereits
vor Anmeldung des Streitpatents bekannt gewesen seien. In
der Beschreibung der Patentschrifit sei ausdriicklich darauf
hingewiesen, daB die Mattierung in der zweiten Stufe durch
entsprechende Senutzung von Schablonen auch nur stellen-
weise durchgefiihrt werden kdnne. Die deutsche Patentéchrif#
]II'408 erweise, daB die Hochglanzpressung mittels polier-
ter Heizplatten bei Papierplakaten seit langem iiblich sei.

Der Beklagte hat der Klage widersprochen und entgegnet,
daB das zweistufige Arbeiten nach der Lehre des Streitpa-
tents gegeniiber dem Verfahren nach der Anmeldung G 1803 Tve/
75 4 einen technischen Fortschritt erziele und als erfinde-
risch anerkannt werden miisse. In Wahrheit kdnnte nur bei
dem zweistufigen Verfashren des Streitpatents die Schablone
nach den Umrissen d er hochglédnzenden Teile des Bildes
gegebenenfalls bis zum Einschieben in die FPresse gerichte?d
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- und iiberpriift werden. auch werde durch das vorhergehende
Hochglanzpres:uen der gesamten Plakatflidche - entsprechend
der Lehre des btreitpatents. - das Auftreten unschéner mat-
ter Kanten bei der Profilierung vermieden. Die Lehre des
Streitpatents sei gegeniiber den heiden deutschen Patent-

schriften WP170 und ™08 ebenfalls fortschrittlich
und erfinderisch.

Der Zweite Nichtigkeitssenat, der noch auf die amts-
seitig ermittelten deutschen Patentschriften W 489 und
8 065 und die schweizerische Patentschrift W 312 hinge-
wiesen hat, hat durch Entscheidung vom 19. M#rz 1956 das
Patent [l 816 teilweise fiir nichtig erklért und die bis-
herigen Anspriiche 1, 2 und 4 durch den‘folgénden Anspruch 1
erseizte ’
Verfahren zum Profilieren und teilweisen Mattieren
hochglénzender lackierter Plakate, dadurch gekenn-
zeichnet, dal das Plakat in einer ersten Stufe in an
sich bekannter Weise durch Aufpressen einer erwidrmten
avf Hochglanz polierten Platte auf der ganzen Ober-
fldche auf Hochglenz gebracht und d&8 es dann in einer
zweiten Stufe durch Jarmpressen mit einer mattierten
Schablone profiliert und gleichzeitig an den einge-
priégten Stellen mattiert wird.

Der Anspruch 3 ist aufrechterhalten worden.
Gegen diese Entscheidung hat die Kldgerin form—- und

fristgerecht Be?ufung eingelegt mit dem Antrag, das Patent
in vollem Umfang zu vernichten.
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Die Klédgerin ist der Auffassung, daB auch die in dem
neuen Anspruch 1 enthaltene Lehre weder neu sei, noch
einen technischen Fortschritt bringe; jedenfalls fehle
es ihr an einer ausreichenden Erfindungshshe. Im einzel-
nen hat sie sich zur Darlegung ihres Standpunktes insbe-
sondere auf ein Privatgutachten des Dozenten fiir Papier-
verarbeitung Paul P bezogen, das sie zu den Akten
iiberreicht hat.

Bs ist ein schriftliches Gutachten des Oberstudien-~
rats Emil Mundinger, Dozenten und stellvertretenden Lei~ 1
ters der Hoheren Fachschule fiir das graphische Gewerbe
in Stuttgart,erfordert worden. Der'Sachverstﬁndige hat den
Inhalt des Gutachtens in der miindlichen Verhandlung vor-
getragen und auf Vorhalt der Parteien ergiénzt.

Entscheidungsgriindes

I, Das Streitpatent betrifft nach seiner Uberschrift
ein "Verfahren zur Herstellung lackierter Plakate u. dgl.
mit teils glénzender, teils matter Schauseite",

1. Um einen Teil der Schauseite des Plakates zu mattie-
ren oder matfglﬁnzend zu gestalten, hat man nach den An-
gaben der Beschreibung (S. 1 Z. 5 ff) beim Hochglanzpres-
sen bisher den zu mattierenden Teil der lackierten Schau-
seite mit einer diinnen Schablone iiberdeckt und so die
hochglénzend machende Einwirkung der polierten Metall-
platte von diesem.Teil ferngehalten. In einem solchen
Verfahren sieht der Brfinder indessen den Nachteil, daB
die genaue lage der Schablone nach dem Auflegen der hoch-
glanzpolierten Metallplatte nicht mehr nachgepriift und



die sich leicht verschiebende Schablone nicht mehr ausge-
richtet werden ktnnte., Die Folgen seien Abweichungen der
mattierten Stellen von dem Plakatbild (S, 1 2. 11 ff).

Der drfinder hat sich daher die Aufgabe gestellt, diese
Nachteile bei der Herstellung teils gliénzender, teils
matter Plakatschauseiten zu vermeiden. Die Ldsung erblickt
er in einem Verfahren, bei dem zunfchst die ganze lackierte
Schaugeite durch Aufpressen auf eine erwdrmte, hochglanz-
polierte Metallplatte "in iiblicher Weise". auf Hochglanz
gebracht wird (erste Arbeitsstufe) und sodann diejenigen
Stellen des Plakates, die matt werden sollen, mit einer
Schablone bedecklt werden, so daB die iiberdeckten Stellen
des Plakates mattiert werden (zweite Arbeitsstufe - Anspruch
1).

_ 2. Der Nichtigkeitssenat hat diesen Anspruch 1 nicht
als schutzwiirdig angesehen. Insbesondere gegeniiber der

— im einzelnen noch 2zu erdrternden - deutschen Patentschrift
|III17O hat er einen technischen Fortschritt der durch den
Anspruch offenbarten Lehre verneint. Die .vom Erfinder be~
tonten Vorteile einer. mdglicherweise leichteren Ausrich-
tung der Mattierungsschablone sind nach der Auffassung des
Pateritamts bei Verwendung von diinnen Schablonen nicht wor-
handen und kdnnen jedenfalls die Nachieile einer gegeniiber
dem einstufigen Verfahren des DRP 170 umstindlicheren
Arbeitsweise in zwei Arbeitsstufen nicht aufwiegen. Es
konne nicht anerkannt werden, so heiflt es in den Entschei-~
dungsgriinden, daB die Ausrichtung der Mattierungsschablo-
ne im einstufigen Verfahren (nach dem DRP 644 170) tat-
séichlich nennenswerte Schwierigkeiten filr den Fachmann
bringe.



Der Nichtigkeitssenat hat indessen ein Verfahren noch
als geschiitzt angesehen, bei dem die Merkmale der bisheri-
gen Anspriiche 1, 2 und 4 in ihrer Kombination enthalten
sind. Der von ihm neu formulierte - oben wiedergegebene -
Anspruch 1 gewshrt Schutz fiir ein Verfahren, bei dem die
lackierten Plakate in einer ersten Arbeitsstufe auf Hoch-
glanz gepreBt sind und sie sodann in einem zweiten Arbeits-
gang durch Warmpressen (bisheriger Anspruch 2) mit einer
mattierten Schablone profiliert und gleichzeitig an den eing
prégten Stellen mattiert werden. Die Merkmale der bisheri-
gen Unteranspriiche 2 und 4 sind hiernach in den bisheri-
gen Anspruch 1 des Streitpatents hineingenommen worden.

In der Beschreibung hat der Erfinder nur auf die Mglichkeit
-des Profilierens hingewiesen und diesen Umstand als einen
besonderen Vorteil des Verfahrens bezeichnet (S. 2 Z. 17/18).
Weil im Gegensatz zu dem vorbekannten Verfahren, so erklirt
der Erfinder (S. 1 Z. 34 -~ 8. 2 Z. 11), bei dem Verfahren
nach dem Streitpatent die Schablone beliebig dick sein
konne, sei es mdbglich, sie zugieich gzum Profilieren der
mattgeprefiten Teile des Plakates gegeniiber den glinzenden
Stellen oder/und auch der mattgepreBten Stellen selbst zu
benutzen. Die pfofilierende Wirkung der Schablone, die auch
eine genarbte Kontaktfldche haben konne, werde durch eine
etwas nachgiebige Unterlage beim Pressen verstirkt.

Die von dem Patentamt vorgenommene Zusammenfaésung'der
bisherigen Anspriiche 1, 2 und 4 zu dem neuen Anspruch 1 hat
der Beklagte als Patentinhaber nicht angegriffen. Fiir das
vorliegende Verfahren ist demzufolge von diesem neuen An-
spruch auszugehen. Die Kldgerin ist der Auffassung, daB
auch dieser Anspruch keinen Schutz genieflen kdnne. Im Ergeb-
nis ist ihr beizutreten.



3. Nach dem der Entscheidung allein zugrunde liegenden
jetzigen Anspruch 1 weist das Verfahren zum Profilieren und
teilweisen Mattieren hochglénzender lackierter. Plakate
folgende grfindungsmerkmale auf:

a) Das lackierte Plakat wird-in einer ersten Stufe in
an sich bekannter Weise durch Aufpressen einer erwdrmten,
auf Hochglanz polierten Platte auf der ganzen Oberfldche
auf Hochglanz gebracht.

b) Es wird in einer zweiten Stufe

ae) durch ¥Warmpressen mit einer mattierten Schablone
profiliert und '

bb) gleichzeitig an den eingeprigten Stellen mattiert.

Der Erfinder hat im einzelnen keine Angaben dariiber ge-
macht, aus welchem Material die Plakate bestehen sollen.
Es muB daher, wie auch der Sachversténdige angenommen hat,
davon ausgegangen werden, daB der Stoff, aus dem die Pla-
kate hergestellt werden, nicht nur aus Papier, Metallfolie
oder Pappe, sondern beispielsweise auch aus Kunststoff,
kunststoffgetrdnktem Papier, Gewebe, Blech oder Holz beste-
hen kann. In jedem Fall muB8 indessen der benutzte Werk-
stoff so beschaffen sein; daB er "profiliert“ werden kann.
Der Begriff des Profilierens ist in dem Streitpatent nicht
eindeutig abgegrenzt. Der gerichtliche Sachverstédndige
hat darauf hingewiesen, daB es sich um eine Bezeichnung
handle, die in der Druck- und Prigetechnik oder in der
einschidgigen Fachliteratur kaum Verwendung finde. Im Sinne
der Lehre des Streitpatents kann dieser Begriff nur dahin
verstanden werden, daB der Querschnitt des verwendeten Werk-
stoffs eine Verinderung erfahren soll, wobei dahingestellt
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bleiben kann, ob die Veridnderung durch Pressen oder durch
Prégen erfolgen soll. Mtgen diese heiden letzteren Begrif-
fe sich auch in streng technischem Sinn voneinander un-
terscheiden, so bringen sie doch, wie der gerichtliche
Sachversténdige auseinandergesetzt hat, im iiblichen
-Sprachgebrauch - auch des Technikers -~ den gleichen Ge~
danken zum Ausdruck. Wenn daher der vom Patentamt formu-
lierte Anspruch vom "Profilieren" und dem gleichzeitigen
Mattieren an den "eingeprigten" Stellen spricht, so hat
dies nur allgemein die Bedeutung, dafl der Querschnitt

des Werkstoffs in einer fiir- das Auge erkennbaren Weise
geometrisch verdndert werden soll. Allerdings verformd
auch schon ein méBiger Beriihrungsdruack mit matter Kontakt-
fliche die Lackoberfliche. Deswegen kann man indessen noch
nicht von einem Profilieren sprechen. Mit kecht hat der
gerichtliche Sachverstindige darauf hingewiesen, daB es
in Fdllen, in denen die Prégung praktisch gleich null

sei, wenig sinnvoll éei, Erwdgungen liber HBhenunterschiede
anzustellen. Andernfalls miiBte jeder normale Buchdruck
mit starrer Druckform ein Prdgedruck sein, was ebenso

zu der Sicht des Fachmanns wie auch des nichisachverstén-
digen bescheuers in Widerspruch stinie. Dieser Auffassung
des Sachversténdigen schlieBt sich der Senat an.

II, Der Erfindungsgegenstand, der durch die wvon der
Kldgerin angegriffene Entscheidung des Nichtigkeitssenats
festgelegt ist,'ist durch das #ltere Recht, das Patent
¥r. il 063, nicht identisch im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG
vorweggenommen,'Er ist auch gegeniiber dem'stande der Technik
neu.
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a) Gegenstand des Anspruchs 1 der prioritdtsilteren,
aber nicht vorverdffentlichten deutschen Patentschrift
@ 065 ist ein Verfahren gur Herstellung von mit durch-
sichtiger Folie liberzogenen Plakaten, bei dem der Druck-
tréger mit der aufgelegten Folie lose auf einer mit einem
HeiBdruckklebstoff versehenen Pappeinlage aufgelegt und
die Rinder der Folie auf der Riickseite der Pappe fest- .
geklebt werden, worauf dieses Werkstlick zusammen mit einer
polierten Metallplatte auf der Druckseite der Druckwérme-
behandlung unterworfen wird. DaB diese Lehre weder in der
Aufgabenstellung noch in dem LOsungsmittel etwas mit dem
Gegenstand des Streitpatents zu tun hat, liegt auf der Hand
und wird auch von der Klédgerin nicht in Abrede gestellt.
Entgegen der Auffassung der Kldgerin besteht indessen

eine Identit&t des Gegenstands des Streitpatents auch nicht .

mit dem Gegenstand des Unteranspruchs 3. Durch diesen An-
spruch wird ein Verfahren nach Anspruch 1 geschiitzt, nach
welchem '

zwecks irreichung von Mattierungen eine oder mehrere
Schablonen zwischen der polierten Metallplatte und dem
mit Folie liberzogenen Drucktrédger eingelegt werden.

Die iHochglanzbildung wird bei der hier gegebenen Lehre
mithin nicht durch Warmdruckbehandlung von Lack, sondern
von glasklaren Glanzfolien hervorgebracht. Da jedoch beide
Stoffe als sehr diinne Schicht das Plakat bedecken und sich
ihre Oberflichen auch bei Einwirken von Wirme erwérmen;
also auch bei gleichzeitigem Aufpressen von entsprechenden
Platten verformen lassen, sind beide Arbeitsmittel, wie der
Sachverstédndige zum Ausdruck gebracht hat, als dquivalent
anzusehen. Indessen wird nach der Lehre der ‘Patentschrift
-063 der Hochglan‘z—- und Matteffekt in einem Arbeitsgeng
bewirkt. Es wird demnach in dieser Vorversffentlichung
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nur ein Verfahren offenbart, das von dem Streitpatent aus~
weislich der ohen wiedergegebenen Angaben des Erfinders in
der Beschreibung als bekannt vorausgesetzt ist. Schon aus
diesem Grunde steht diese Patentschrift der Neuheit des
Streitpatents nicht entgegen. Es bedarf mithin in diesem
Rahmen keiner Priifung, welche rechtlichen Folgerungen etwa .
daravs zu ziehen wiren, daB die in der Patentschrift nicht
erwdhnte PriZgung nach dem Gutachten des Sachverstindigen
zwangslédufig zumindest in dem Umfang moglich ist, wie ihn
die St#rké der Schablone fiir die Prigung im ganzen ergibt.

b) Die Anmeldung G 1803 IV ¢/75 4, die noch nicht zum
Patent gefiihrt hat,.bedarf keiner Erdrierung. Zutreffend hat
der Nichtigkeitssenat darauf hingewiesen, dall die ausgelegten
Unterlagén dieser Anmeldung nicht als Offentliche Druck-
schriften im Sinne des § 2 PatG angesehen werden kdnnen,
well das Streitpatent bereits am 23. November 1951, mithin
vor dem BeschluB des GroBen Senats des Deutschen Patentamts
vom 7. August 1953, angemeldet worden ist (vgl. BGH GRUR
1955, 393, 396, 397). |

c) Das DRP @ 170 betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung kunstharzhaltiger Schichtkbrper mit mattierter Ober-
fldche, bei dem auf den bereits fertig gehdirteten odexr nahe-
zu Tertig gehidrteten Schichtkorper ein -Gewebestiick aufgelegh
die Platte mit der Auflage bei erhdhter Temperatur nochmals
gepreBt und die Auflage alsdann abgenommen wird. Diese Pa-
tentschrift offenbart allerdings in Ubereinstimmung mit
der Lehre des Streitpatents ein Zweistufenverfahren. Der
Erfinder weist im Eingang d er Beschreibung darauf hin (S. 1
%. 1-11), daB es iiblich sei, kunstharzhaltige Schichtkdrper
oder Hartplatten mit hochgliéinzender Oberfliche dadurch her-
zugtellen, daB jede Schichtung in dexr Plattenpresse mit
einem hochglénzenden Blech iiberdeckt wird. Solche auf Hoch-
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glanz polierte Platten werden dann in einer zweiten Ar-
beitsetufe mittels eines aufgelegten Gewebhes bei erhshter
Temperatur "nochmals" gepreB8t und sodaan wird die Auflage
abgeinommen, Der urspriinglich vorhandene Hochglanz ist auf
Grund einer solchen Behandlung, wie die Beschreibung er--
lautert (S. 1 Z2. 37 £f), verschwunden und die Oberfliche
je nach dem Grade der Feinheit des Gewebes mattiert. In-
dessen ist, wie die angerochtene Entscheidung des Patent-
amts zu Recht hervorhebt, aus dieser Vorverdffentlichung
nicht zu entnehmen, daB die zweistufige Arbeitsweise mit
einem gleichzeitigen Profilieren der mattierten Teile ver-
bunden sein soll. In der Patentschrift ist jedenfalls von
‘einem Profilieren nirgends die Rede. Richtig ist, daB nach
der Beschreibung (S. 1 Z. 55 - 58) fiir das vorgeschlagene
Arbeitsveriahren unter Umstinden ein sog. VorpreBling,
also ein nicht ausgeh8rteter Schichtkérper Verwendung fin-

den kann. Damit wird indessen dem Durchschnittsfachmann

noch nicht nahegelegt, die auf Hochglanz lackierte und teil-
weise mattierte Oberflédche gleichzeitig in einer dem Auge
des Beschauers deutlich erkennbaren Weise zu profiiieren°
Eine Arbeitsweise mit dicken Schablonen ist jedenfalls, wie
das Patentami zuireffend hervorgehoben hat, an keiner Stelle
der Patentschrift beschrieben, vielmelr wird als Schablone
nur ein Gewebestlick vorgeschlagen. Der Neuheit des Streit-
patents steht diese Vorverdffentlichung mithin nicht ent-
gegen.,

d) Das DRP -489 betrifft ein Verfahren und eine Vor~
richtang sur Herstellung matter Muster auf Wachsleinwand,
lackiertem Leder, Papier od., dgl. Dieses Verfahren beruht
auf der Verwendung einer hohlen Walze, auf deren Obevflidche
ein Muster erhaben eingraviert ist und welche im Innern
derart erwidrmt wird, daB der Lack des Werkstoffes,der
zwischen der Reliefwalze und einer Gegendruckwalze hindurch-
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geht, an denjenigen Stellen, an welchen er mit dem Relief
in Beriihrung kommt, seinen Glanz verliert und auf diese
Weise ein mattes Muster erscheint (S. 1 2. 5 f£f). Nach
dem Unteranspruch 5 kann die Ubertragung disses durch An-
spruch 1 geschiitzten Verfahrens auch durch die Benut.:ung
gravierter Platten erfolgen, welche in erwidrmtem Zustand_
in der Veise angepreBt werden, daB durch das Zusammen-
wirken der Wirme und des Druckes der Glanz des Lacks

zerstdrt wird. Sowohl dieser Anspruch wie auch der Haupt-
anspruch 1 wollen matte Muster erzielen. Aus diesem Grunde
501l nach dem Anspruch 1 die Oberfliche der Gegendruck-
walze "bestdndig mit anderen Punkten mit dem Relief der
hohlen Walze in Gegenlage" kommen. Beide Walzen behalten
daher, so erldutert die Beschreibung S. 2 Absatz 4, ihre
glatte Oberfléche und “demzufolge.bleibt auch das Wachs-
tuch, lackierte Leder etc. glatt." Ebenso geht der An-

spruch 5 von matten Mustern aus, bei denen der Lackglanz
zerstdrt wird, "ohne daB in den Stoff Vertiefungen einge-
driickt werden". Eine Prégung soll nach diesem Verfahren
also im Gegensatz zur Lehre des Streitpatents nicht er-
folgen. Indessen hat man, worauf der gerichtliche Sachver-
stdndige mit Recht hingewiesen hat, bei diesem Verfahren
ein gleichzeitiges Profilieren geradezu von selbst, wenn
man der in dieser Patentschrift genannten natiirlichen Nei-
gung zam Profilieren nicht systematisch entgegentritt,
sondern sie fordert. Der Patentschrift 1Hd8t sich anderer-
seits nicht mit Sicherheit die Anwendung eines zweistufi-
gen Verfahrens entnehmen. Der Erfinder spricht jedenfalls
an keiner Stelle der Patentschrift von einem vorausgegan--
genen Hochglanzpressen des der Bearbeitung zu unierziehen-
den Werkstoffes. Ob ein solcher Schritt etwa nahegelegen
- hitte, bedarf im Kahmen der Neuheitspriifung keiner Erisr-
terung. Die Verwendung einer Walze anstelle-einer Schablone
entsprechéend der Lehre des Streitpatents stellt & lerdings
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keinen technologischen Unterschied dar. Die von dem Er-
finder des Streitpatents verwendeten Schablonen sind, wie
der gerichtliche Sachverstiindige es ausdriickt, nur Varian-
ten der gemusterten Walzen oder Platten., Beide Arbeits-
mittel werden im Druckgewerbe und in der Papierindustrie
gleichrangig angewendet, wobei nur die von Fall zu Pall
gegebenen Ricksichten auf das Material und auf die. Art

der Prdgung maBgebend sind.

e) Die s chweizerische Patentschrift 204 312 betrifft
ein Verfahren zum B:mustern der Oberfléche von Metall-
tafeln. Hier soll die zu bemusternde Metalltafel zusam-
men mit einem ein Prédgungsmuster ergebenden, blattfdrmi-
gen ‘"ilustertriger" unter Druck zwischen den Walzen eines
Metallwerks hindurchgefiihrt und hierauf der lMustertriger
‘von der Tafel entfernt werden. Es handelt sich also bei
der Lehve dieser Patentschrift nicht um die Bearbeitung
eines lackiexten Werkstoffes, sondern um die Behandlung
glénzend gewalzter Metalltafeln. Eine erste Arbeitsstufe
im Sinne des Streitpatents, bei der eine Lackschicht mit-
tels einer hochpolierten Platte auf Hochglanz gebracht wird,

wird mithin nicht gelehrt. Andererseits wird hier bereits
ein Mattieren der Oberflichen glénzender Metalltafeln of-
fenbart, die zleichzeitig gepright werden sollen. Nach dem
Beispiel 1 (S. 1 rechte Sp.) wird ein "Mustertréger" d.h.
ein Blatt von diinnem Papier auf ein 1,62 mm dickes Alu-
miniumbiech von hohem Hirtegrad gelegt und sodann durch

die glinzenden HartguBwalzen durchgelassen. Bei diesem Vor-
géng bleiben die Glanzteile unverandert glédnzend, wéhrend
die anderen Teile mittels der Mustertrﬁgef mattiert, also
glanzlos gemacht werden (S. 2,1, Abs. linke Sp.). Bei einem
anderen Bzispiel (Beisp. 5 ~ S. 2 rechte Sp.) erlsutert

die Beschreibung, d8#8 das Oberflichenaussehen von der Aus-
gestaltung des benutzten, Aufdruck bildenden’ Materials
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und der Beschaffenheit seiner Fliche abhingt, "so daB dunm ]
die Variation des Typs, der Qualit#dt und Dicke des ver-~
wendeten Papiers oder anderen Aufdruck bildenden Materlalé;-
der Beschaffenheit seiner Oberflédche und des Betrages der
Walze ... mannigfache Arten von Aussehen erzielt werden
kdnnen" (S. 2, 4. Abs. rechte Sp.). Eine Pri#gung entsteht,
wie der gerichtliche Sachverstindige erléutert hat, zwangs- -
lauflg innerhalb der matten Teile, und zwar je nach Art des
: Musberuragers. Die Beschreibung bestatigt dies ausdruck~
"lich (S. 3, 6. Abs. linke Sp.), indem sie darauf hinweist,
das Verfahren konne auch auf Blech in Aluminiumlegierungen,
Kupfer, Messing, Zink, Blei, Stahl und anderem Metallblech

_angewendet werden, des einen solchen Grad der Weichheit
_ habe, daB durch das Aufdrick bildende Blatt bei einem in
 “dér Walztechnik iblichen Druck eine Prigung bewirkt wecde,
' Die Neuheit der Iehre des Streitpatents gegeniiber dieser
Vorversffentlichung beruht im wesentlichen nur darauf, daB
anstelle "lackierter" Plakate hier glinzerd gewalzce Me-
“talltafeln Verwendung finden. Die Verfahrensmerkmale des
Mattierens und D'r'oflllerens sind die gleichen wie beinm
Streltpatenue E

f) Der gerlchtllche Sechverstindige hat zum Stand der
Technik welterhln 1nsbesondere auf die lange vor Anmeldung
-des Sureltpatents ubllqhen "Buchbinderpriégungen", "Helio-
foldrucke","Siégelmarkénprﬁgungen" und "Schneidebildpri-
gungen" hingewiesen. Bei den "BuchbinderprégungehP fiir Buch-
einbéinde, Kalenderriickwéinde, Plakate und dgl. ist nach dem
Gutachten des Sachverstandlgen -lange vor Anmeldung des
Streitpatents ein. Verfahren bekannt gewesen, bei dem Prage-
stocke (Schablonen) verwendet werden, deren PreBfléchen er-
haben sind und bei’ starkem Pressen das Material unter Wsrme
zusammenpressenc,Pragestocke mit matter, genarbter und dgl.
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Prefifléche werden auf glénzendes, auch lackiertes Material
wie Metalilfolien, teilweise auch Lackleder und Plastikfo-
lien aufgeprefit, so daB feilweise Méttierung auf glédnzendem
Grund mit gleichzeitiger Prigung (Pfofilierung) entsteht.
‘Bei dem von dem gerichtlichen Sachverstiéndigen erléuterten
"Heliofoldruck" werden bedruckte oder unbedruckte, in der
Regel hochglédnzende, vielfach auch lackierte und auf Papier
geklebte Hetallfolien verwendet. Das Mattieren erfolgt
mittels Piatten oder mittelé Walzen, die jeweils an den
Preffléichen entsprechend der Mattierung bzw. Musterung ge—
narbt oder graviert sind. Die Narbungen und Grav1erungen
bewirken dann ein geW1sses Mattieren und Pressen. Dleses .
Verfahren wird bei der’ "Slegelmarkenpragung" mit einer
Pragung verbunden. Bei der Pressung erglbt sich, soweit
es sich um "Bllndpragen" (d.h. ohne Elnfarbung der Prige-
stécke) héndélt, neben der Pragung eine teilweise Mattie-
rung des im ubrlgen in einer vorhergehenden Arbeitsstufe auf
Hochglanz gepreBnen Werkstoffes, DaB auch -dieses Verfahren
schon lange vor Anmeldung des Streitpatents bekannt war,’
hat. der gerichtliche. Sachverstandlge ausdriicklich bestidtigt.
Pie Technik der "5 chneldeblldpragungen" schlieBlich offen-
bart nach dem Gu»achten des gerichtlichen Sachversténdigen
ein Verfahren bei dem hochglénzend lacklerte Metallfolien
oder Hochglanzpaplere auf Pappe kaschlert werden° Sodann
'werden sie mittels ‘¢iner Spez1alnechn1k in einem Arbelts—.
' gang meist unter Warme gggl_lch teilweise mattiert und
geprégt. Die ferblgen urzeugnlsse sind mlthln tellwelse
glénzend, teilweise lackiert und gepragt Die Pragung 1st
hier, wie der gerichtliche Sachverstdndige betornt hat, zum
Teil besonders stark, wozu allerdings insbesondere auch
die Stanztechnik ("Schheidebild") beitrigh. Der gericht-
liche Sachversténdige hat betont, daB auch dieses- Verfah—
- ren lanve Zeit vor Anmeldung des Streltpatents bekannb war.’




Die erdrterten PreB- und Priigetechniken des graphi-
schen Gewerbes kommen dem Verfahren des Streitpatents be-
reits recht nahe. Insbesondere gegeniiber der "Schneide-
bildpragung" 1laBt sich die Bejahung einer Neuhsit der
Lehre des Streitpatents uberhaubt nur noch rechtfertigen,
wenn man in Ubereinstimmung mit dem Vortrag des Beklagten
in der miindlichen Verhandlung als nicht feststehend an-
sieht, daf die lackierten Schauseiten hier nicht in einem
-basonderen ersten Arbeitsgang durch Aufpressen‘auf eine
hochzlanzpolierte Metallplatte hochglinzend gemacht werde}:l°

III. Ob in Anbetracht dieses Standes der Technik ein
technischer Fortschritt der Lehre des Streltpatents ge-
geben ist, kann bereits zweifelhaft sein. Soweit sich
nach den Angaben des Erfinders in der Beschreibung durch
das zweisturige Verfahren ein Fortschritt daraus. ergeven
soll, daB die genaue Lage der Mattierungsschablone bis
gum Einschieben in die Presse hachgepriift und, wenn nétig,
berichiigt werden kann (S, 1 3, 11 £f; S, 2 Z. 13 ff),
hat der gerichtliche Sachverstindige einen solchen angeb-
"‘lichen Vorteil - in Ubereinstimmuﬂg mit der Entscheidung
des Patehtamts - verneint. Dieser Auffassung tritt der
Senat bei. &8 ist nicht einzusehen, aus welchen Griinden die
von den Erfinder fﬁrwdaé g;gstufige Verfahren geschilderten
Nachteile gerade durch die Anwendung des zweistufigen Ver-
fahrené,’bei dem eféichfiibh'die éleichen Schwierigkeiten
aufureten ciissen, behoben sein sollen. Auch der Beklagte
hat 1n dex mundllchen Verhandlung insoweit keine iiberzeu-
genden Erklﬁrungen ‘zu geben- vermocht Er hat indessen nun-
,mehr die Auffassung vertreten, d1e Vorteile eines zwei-
stuflgen Verfahrens bes»anden 1nsbesondere darin, dafl bei
ihm das Profilieren . der ho hglanzend gepreBten Teile leich-
ter und elnwandfreler durchzufuhren sei. Grunds&dtzlich wird

Theen



w 18 -

gwar, wie der gerichtliche Sachverstdndige bestdtigt hat,
ein Profilieren von auf Hochglanz gepreBten und sodann
teilweise mattierten Plakaten im einstufigen Verfahren
ebenfalls unschwer zu erreichen sein. Da sich indessen

bei einem zweistufigen Verfahren der zweite Arbeitsgang
auf das Prigen konzentrieren kann und keine Riicksichi
mehr auf die Hochglanzbildung zi legen braucht, mag dem
Beklagten eingerdumt werden,. dal dieses Verfahren jeden-
falls bei besonders intensivem Prigen Vorteile gegeniiber
einen einstufigen Verfahren aufweist, bei dem die Rand-
teile nicht immer gleichmiBig dem vollen EinfluB der hoch-
glinzend polierten Platien ausgesetzt sein werden, also
leicht weniger hochglénzende Randzonen um die auf Hoch-
glanz gepreBten Stellen entstehén und Knickungen auftreten
konner. Im einzelnen bedarf es indessen keiner Erdrterung
dieser Frageh. Es kann auch dahingestellt bleiben, ob iiber-
haupt die von der Kligerin behauptete Vorbenutzung eines
Verfahrens, bei dem in einem Arbeitsgang hochglanzgepreBt,
mattiert und profiliert wird, unstreitig oder als erwie-
sen anzusehen ist. Denn selbst bei Bejahung ins Gewicht
Tallender technischer Vorteile des zweistufigen Verfahrens
ist es in Anbetracht des Standés der Technik nicht mdglich;
in der Lenre des Strelbpatenbs noch einen erflnderlschen
Schritt zu erbllckena oo

IV, Der erdrterte Stand der Technik hat ergeben, deB
‘ein Hochglanzpre svcn und gleichzeitiges Mattleren berelbs
bekaant waren. mit Recht hat das Patentamt insoweit auf .-
die Patentschrifi -179 verwiesen und hat gerade im. Hln—'
blick suf diese Patentschrift dem ursprungllchen Anspruch 1,
in dem nur diese beiden Verfahrensmerkmale unter Schutz
gestellt wsren, teilweise vernlchteta Ein gleichzeitiges
Profilieren war durch diese Patentschrift allerdings noch




nicht ausdriicklich ge]ehrt, obwohl auch hier, wie oben

erbrtert, eine PYrégung jedenfalls bis zur Dicke der fiir
die Mattierung verwendeten Gewebestiicke bereits zwangs-
lgufig stgttfindet.nAus der schweizerischen Patentschrift
@ 312 entnahm andererseits ein’ Durchschnittsfachmagn,
daB ein gleichzeitiges Mattieren und Profilieren unschwer
zu erreichen ist. In dexr Patentschrift wird besonders be-
tont, das zu mattierende Metallblech o, dgl. kdnne einen
solchen Grad der Weichheit haben, daB durch das aufzu-

drilckende Blatt eine ziggggg hervorgerufen werde. Schon ‘
in Anbetracht der Lehren dieser beiden Patentschriften kann

~ nicht anerkannt werden, deB es- fiir einen Durchschnitts-
- fachmann eines erflnderlschen Schrltces bedurfte, um zu
einer Kombination der in ihnen offenbarten Verfahrensmerk-
male zu gelangen, soweit gsich hlerfur ein Bediirfnis ergab.
Der Umstend, deB diese Vorveroffentllqhungen sich nicht
auf hochglanzgepreBte, "lackierte" Werkstoffe bezienen,
ist fiir die Priifung der Erfindungshthe deér Lehre des Streit-
. patenbes ohne Dedeutung. s ist, wie der gerlchtllche
Sachverstana~ge im einzelnen erldutert hat, sei%. langemlm—
kannt, die verschledensten Werkscoffe, mogen sie hun
lackiert sein oder nlcht, mittels polierter Metallplatten
auf Hochglanz zu pressen. Auch der Beklaghte hat nichts
Gegenteiliges zu behaupten vermocht. Schon hiernach kenn
mithin dem brfinder des Streitpatentes nicht eine fiir die:
Anerkennung eines erfinderischen Schrittes ndtige Kombi-
nationsgabe 2ugebilligt werden, die ihn iliber das Format =
eines Durchschnittsfachmanns des hier in Betracht kommen- .
den Sachgebiets erheben wiirde. Wie nahe es aber tatstchlich
filr den -Curchschnittsfachmann gelégen hat, ein Vprfahrén
zu verwenden, das mit dem Hoéhglanzf un@bMattieruhgseffekt
auch eine Profilierung verbindet, folgtnaus den von dem
gerichtlichen Sachverstindigen erliuterten PreB-~ und Prég&:
techniker. Insbesondere -im Hinblick auf die lange vor
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Anmeldung des Streitpatents bekannten "Siegelmarken"~ und
"Schneidedruek"prégungen sind keine Merkmale mehr ersicht-
lich, die die Annahme eines erfinderischen Schrittes noch
rechtfertlgen kdnnten., Bei der Siegelmarkenpriégung finden,
wie erortert, hochglanzende Metallfolien Verwendung, die
mittels Walzen oder Plaiben tellwelse mattiert vnd gleich-
zeitig gepragt werden° Dbenso zelgen die vom Sachverstén-
digen erwahnten Siegelmarkenpragungen in einem ersten Ar—
beitsgang hochglinzend gemachte Flichen von Metallfolien
oder Hochglanzpapieren,'die sodann mittels aufgelegter
Schablone unter Wirme mattiert und zugleich profiliert
werden. Gegentiber diesen ?ragetechnlken bedurfte es sicher
lich keiner geistigen. Anstrengungen mehr,. Zu der offenbar-
ten: Ausgesbaltung des Verfahrens nach dem- Streltpatent

zu gelangen. Von einem Durchschnlttsfachmann des graphi-
"schen Gewerbes muB Jedenfalls erwartet werden, dafl ihm

die Gesamtheit des erdrierten . Standes der Technik vertraut
ist. Dieger Fachmann konnte daher, wie d er gerlchtllche
sachverstindige best#tigt hat, ‘unschwer .zu_ der von dem
Streitpatent vermittelten Lehre gelahgen; Das schlieBt die
Be jahung einer Erfinduhgshﬁhe fiir die Lehre des Streit-
vatents aus.

V. Nach alledem muB. auch ‘der Unteranspruch 3 vernich-
tet werden, soweit 81ch seine Lehre auf e¢in Verfahren nach
Anspruch 1 beschrankt - bei dem die bchablone mit einem
Lacklosungsmitiel- angefeuchteb W1rd. Der Beklagte hat in

der miingl.i chen Verhandlung erklart daB er fiir dlesen An-~:j
spruch nur den Schutz elnes echten Unte*anspruchs begehreoj

Eine selbstandige erfinderische Bedeutung hat der Beklagte
' dlesem Anspruch selber nlcht balgemessen. Da der Anspruch 1.

R e el
e - —— o

Y

~ -'"- ~
¥,5%

E R
L

.~

Be?

caidil N

St Ay

T

-8

s i i BB S R

R

sema et

ETRNTTRNY WO F S Pt S R I



- 21 -
vernichtet werden muBte, konnte hiernach auch der Ansprucﬁ
5 keinen Bestand haben,

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40 Ppagg

Kriger-Nieland ' Weiss : ‘Lscher

Jungbluth  Spengler
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