1 _ZR 151/57

Verkiindet
am 18. Dczember 1959
Grunau, Justizhauptsckretdr,

als Urkundsbeamtor der 2 5 ’) 2
027

Geschdftsstelle

Im Namen deées Volkes
In der Patentnichtigkeitssache
der Firma August R - ’ Blattgold- und Priége-

folienfabrik in SEER vei NGEEED,

Kldgerin und Berufungsklégerin,

- vertreten durchs Rechtsanwalt Dr. Heinz F U
W, und Patent- und 2ivilingenieur
D G

Dr. H.

gegen

Horrn Cecil V UENNENR in SUNNNND CENEED

(England),
Beklagten und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch: Patentanwilie Dr. Max und
br. Alfred (D, -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf
die miindliche Verhandlung vom 18. Dezember 1959 unter
Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Kriiger-
Nieland, Dr. Spreng, Jungbluth und Ebel

fiir kocht erkannt:

Die Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats
des Deutschen Patentamts vom 14. Mai 1957
wird aufgehoben.

Das DRP 755 294 darf im Gebiet der Bundes-
republik Deutschland und in West-Berlin nicht
geltend gemaght werden.

Dic Kosten des gesamten Verfahrens werden
dem Beklagten auferlegt.

Yon Rechts wegen

i e kbbbt & s ee s o b e el
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Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des vom 6. Oktober 1938 gb
laufenden, aufgrund der Verordnung vom 12, Mai 1943
(RGB1., II, 150) erteilten und zufolge gesetzlicher
Verléngerung der Schutzdauer bis zum 2. November 1966
laufenden deutschen Reichspatents Nr. 755 294, fir
das die britische Prioritdt vom 14. Oktober 1937 in
Anspruch genommen wird.

Die Patentanspriiche lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Abziehprége-
folien, die aus einem TrHdger, einer Wachs-,

" einer z.B. aus der Dampfphase niedergeschla-
genen Metall- und einer Klebechicht bvestehen,
dadurch gekennzeichnet, da8 der die Wachs-
schicht flihrende Triger und ein Metall in
einem Vakuumgefdf eingeschlossen werden, un-
ter Vakuum das Metall auf eine Temperatur
oberhalb seines Verdampfungspunktes erhitzt
und dem verdampften Metall Gelegenheit zum
Niederschlag auf der Wachsschicht des Trédgers
gegeben wird.

2. Verfahren nach aAnspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB auf der Wachsschicht des Trigers zu-
erst ein Film eines Edelmetalls, wie Gold,
Platin, Palladium oder ihrer Legierungen, und
alsdann ein Film eines unedleren Grundmetalls
oder dessen Legierung niedergeschlagen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 auf das Grundmetall oder dessen
Legierung ein weiterer PFilm eines unterschied-
lichen Grundmetalls oder dessen Legierung
niedergeschlagen wird. .

H
Die Kliégerin hat aufgrund der §§ 37 und 13 Abs. ! Nr.!
und 2 PatG beantragq, das Patent teilweise durch
Streichung der Anquﬁche 1 und 2 fiir nichtig zu er-
kldiren, weil der Gegenstand dieser Anspriiche im
Prioritdtszcitpunkt micht thr neu im Sinne der §§
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und 2 PatG gewesen sei, weil die Erfindung den Gegen-
stand des Patents eines fritheren Anmelders bilde und
auch einen technischen Fortschritt und die erforder-
liche Erfindungshshe vermissen lasse. Sie hat dem
Streitpatent als Vorverﬁffentlichuﬁz}bntgegengehal-
tens die Abhéndlung von Cartwright u. Strong in Rev,
Sci. Instr. 193t, 189, die Dissertation von Bartels
in “Annalen der Physik" 1930, 957 £f, die deutschen
Patentschriften 63%? 301 und 642 447, die britischen
Patentschriften 4%2 466 und 478 916 und die G6sterrei-
chische Patentschrift 123 816. Ferner hat sie sich auf
das nicht vorvertffentlichte, aber dltere Recht DRP
676 733 bezogen sowie auf das jiingere DRP 701 650

und verschiedene Literaturstellen aus den Jahren 1950
bis 1952.

Der Beklagte hat dem Antrag rechtzeitig widersprochen.
Er ist dem Vorbringen der KlHdgerin im eingzelnen ent-
gegengetreten und hat um Abweisung der Klage gebeten.

Dor 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts

hat die Klage mit der Begriindung abgewiesen, da8 das
geschiltzte Verfahyen durch die Vorverdffentlichungen
weder vorwaggenommen noch nahegelegt worden sei, daB
die Erfindung vielmehr eine Bereicherung der Technik
mit sich gebracht habe und auch die nbtige Brfindungs-
hdhe aufweise, da es dem Erfinder gelungen sei, ein
dor Anwendung dieses Verfahrens entgegenstehendes
Vorurteil zu iiberwinden.

DUIN I L8 §§ YOrU JURQUIB(T S

'w/mlpmﬁ

Gegen diese Bntscheidung hat die Kldgerin form- und
fristgerecht Berufung eingelegt. Sie beantragt,

unter Aufhebung der angefochtenen Ent-
scheidung idas Streitpatent hinsichtlich
der Anspriiche 1 und 2 fiir nichtig zu

erkliren,
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Der Beklagte oittet, -

die Berufung zurickzuweisen.

Beide Partcien wiederholen ihren Vortrag aus dem
erasten hkechtszuge. Die Kligerin h#lt dem Streitpa-
tent nunmehr auch noch einen Aufsatz von Richter aus
der "Kolloid-Zeitschrift" von 1932, 208, die deutschen
Patentschriften 517 419 und 551 001, die britische
Patentschrift 436 792 und die amerikanischen Patent-
schriften 484 582 und 526 147 entgegen. Auf die frihe-
ren Entgegenhaltungen aus den "Annalen der Physik"
1930, 957 £f (Dissertation von Bartels) umiden deut-
schen Patentschriften 642 447 und 676 733 hat sie
verzichtet.

Professor Dr. Hens K|l von der Johannes-Gutenberg-
Universitdt in Meinz hat als gerichtlicher Sachver-
sténdiger ein schriftliches Gutachten erstattet, das
er in dor mindlichen Verhandlung erldutert und ergénzt
hat. Im AnschluB hieran haben beide Parteien Privat-
gutachten vorgelegt und zum Gegenstand ihres Vortrags
gemacht, der Beklagte ein Gutachten von Prof. Dr.
Horbert ¥{Jl) von der Technischen Hochschule fir
Bergbau und Hiuttenwesen in Clausthal-Zellerfeld und
die Kl#gerin ein solches von Prof. Dr. Otto HEJR
von der Universitdt Heidelberg; die Klégerin hat
ferner eine Reihe von weiteren Unterlagen ilberreicht.

Eﬁtacheidungsgrﬁnde&

Sy o o

hit—

Das Streitpatent hat ein Verfahren zur Herstellung
von Abziehprdgefolien zum Gegenstand. Solche Folien
dienen zum Aufpridgen diinner Metallschichten auf ge-
cigneten Gegensténden, z.B. auf. Buchriicken. Sie be-
stchen, wie die Patentbeschreibung darlegt, aus einer

O~
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Metallschicht, deren eine FlHche durch eine Wachs-
schicht mit einem Trédger aus Papier oder Cellulose-
glashaut verbunden ist und deren andere KFliche eine
Grundierung, beispielsweise eine Leimschicht auf-
weist. Das Pridgen geht so vor sich, daB die Folie
mit der grundierten Fldche unter Anwendung eines
heciBen Prédgestempels auf den zu prédgenden Gegenstand
aufgedriickt wird, wobei im Bereich der Zeichnung des
Sfempels das Wachs schmilzt und das Metall sich
mittels der klebenden Grundierungsschicht fest mit
der zu prédgenden Unterlage verbindet, wdhrend die
Polie-im Ubrigen, ndmlich der Tréger und die nicht
durch das Profil des Prigestempcls erfaBten Teile der
%achs- und der Metallschicht ,leichi abgezogen werden
kann.

Folien dieser Art wurden nach dem Inhalt der Patentbe-
schreibung urspriinglich in der Wéisc hergestellt, daB
Blattgold oder blattfdrmige Schichten aus Goldle~
gierungen oder aus anderen Metallen, wie z.B. Silber
oder Aluminium, auf einen gewachsten Trdger aufge-
bracht und dann auf ihrer freien Fléche grundiert
wurden. Spdter erkannte man, da8 solche Folien auch

80 hergestellt werden konnen, dal das Edelmetall
mittels Kathodenzerstdubung im Vakuum in dampfférmi-
gen Zustand gebracht und auf den gewachsten Tréger
nicdergeschlagen wird, daB auf diesem Wege auch eine
wesentlich diinnere kdelmetallschicht erzielt werden
kann als bei der Verwendung von Blattmetall und dasB
auf diese Schicht dann zur Erreichung der flr die
Folie nbtigen ietallstérke nach dem gleichen Verfahren
eine Schicnt aus einem weniger edlen Grundmetall auf-
getragen werden kann. Diese Herstellungsart hat aber
nach Auffassung des Erfinders den Nachteil, daB sie
einen erheblichen, die Wirtechaftlichkeit beeintrédch-
tigenden Zeitaufwand bendtigt und da8 zusammengesetzte
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Schichten deshalb nicht wirtschaftlich hergestellt
werden kdénnen, weil die Niederschlagbildung geeigneter
Grundmetalle bei der Kathodenzerstlubung zu langsam
verliuft.,

Um, dem abzuhelfenx sghAligt der Frfinder vor, die
Metallschlcht statt durch Kathodenzerstdubung in der
Weise herzustellen, daB das Metall unter Vakuum bis
zur Verdampfung cerhitzt und der Dampf auf die Unter-
lage niedergeschlagen wird. So gelingt es nach der
Beschreibung, Folien auch aus solchen Metallen her-
zustellen, die nicht zu diinnen Bldttern geschlagen
werden konnen, wie Nickel, Kobalt und Chrom; ferner
e0ll die Metallverdampfung wesentlich schneller

und deshalb wirtschaftlicher arbeiten als die Katho-
denzerstidubung; schlieBlich 201l sie eine wirtschaft-
liche Herstellung von Verbundschichten ermtglichen,
da die Grundmectalle bei Verdampfung im Vakuum ebenso
schnell niedergeschlagen werden wie beispielsweise
Gold. Das Verfahren nach der Erfindung soll so durch-
gefiihrt werden, dasd der mit einer Schicht von Wachs
oder dgl. iUberzogene Triger in ein VakuumgefdB ein-
gebracht, daf das niederzuschlagende Metall dann auf
eine Teuperatur, die oberhaldb seines Verdampfungs-
punktes bei dem in der Kammer herrschenden Vakuum
liegt, erhitzt. und auf-dem~Tridger niedergeschlagen und
daB schlieBlich die Metallschicht grundiert, z.B.

mit Leim oder einem anderen Klebemittel Uberzogen
wird.

Bei der Darstellung von Ausfilhrungsbeispielen gibt
die Beschreibung an, dal eine Aluminiumschicht von
0,0001 mm Dicke in einem Vakuum von 0,0010 bis
0,0025 mn Quecksilber und bei einer Heiztemperatur
von 1000 bis 1250° C hergestellt werden kSnne, wih-
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rend zur Erzielung einer Goldverbundschicht, die in
einer St#irke von 0,00003 mm aus Gold und in einer
Stérke von 0,0001 ma aus Aluminium bestehe, bei glei-
chem Vakuum eine Temperatur von 1750 bies 1800° C be-
ndtigt werde. Sie orwdahnt ferner, dafli das Edelmetall
und das G¥undmetall aich Legierungen sein. kénnen, daB
auf des ‘Bdelmetall auch zwei versachipdene Grundme-
talle niedergeschlagen und daB auch Metallgemische
verwenddt werden kénnen. Der Tr&gemkﬁrper soll vor-
zugsweise "eine Rolle sein, die im Vakuumgef#s wihrend
der Verdampfung, bzw. des Niederachlagens von einer
Spule auf- eine andere umgespult wird.

Der Hauptanspruch (Anspruch 1) hat demgemiiB ein Ver-
fahren  zur Herstellung von Abziehprdgefolien zuam Ge-
genstand, das dadurch gekennzeichnet wird, da8 das
Metall 4im Vakuum verdampft und auf die Wachsschicht
dcs Trégers niedergeschiagen wird:;:

Gegenstand des Anspruchs 2 ist die Herstellung einer
Vervundschicht, die aus einer dinnen Edelmetallschicht
und einer stérkeren Grundmetallschicht vesteht, wih-
rend dexr mit der Kiage nicht angegriffeme Anspruch 3

‘‘die Vorwendung-von zwei unterschiedlichen Grundmetallen
“odby derver Legierungea vorsedligt. -

S
-{t

Dic Neuheit der lLehre der Anspriiche 1 und 2 des Streit-
patents wird durch die Entgegenhaltungen dexr Klige-
rin nicht infrage geatellt.

Das erst im zweiten kechtszuge entgegengehaltene, im
Jahre 1884 angemeldete und im Jahre 18394 veriffent-
liche amerikanische Patent 526 147 von Thomas A. Edi-
son betrifft ein Verfahren gum lUberziehen eines Ma-
terials mit einewm anderen und wird dadurch gekenn-
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zeichnet, daB das Material, das als Uberzug aufge-
bracht werden soll, in einem Vakuum durch einen lau-
fenden clektrischen Strom erhitzt und verdampft wird,
und da der Gegenstand, der iberzogen oder beschichtet
werden soll, sich innerhaldb der Vakuumkammer befindet,
80 da8 das Material sich aus dem Dampf darauf nieder-
schldgt. Nach der Beschreibung wird das am besten da-
durch erreicht, daB zwei aus dem niederzuschlagenden
Material bostehende Elektroden in der Vakuumkammer so
angebracht werden, daf ein fortwdhrender Lichtbogen
zwischen den Elektroden entsteht. Die Anwendungsberei-
che der Erfindung sollen fast unbegrenzt sein, da das
geschiitzte Verfahren die Bildung von (Uberziigen aus be-
liebigem Material und in jeder gewiinschten Stirke ge-
statten soll. Als Ausfilhrungsbeispiel beschreibt der
Erfinder dio Herstellung von Metallfolien, besonders
Gold-, Silber- und Platinfolien nach dem patentierten
Verfahren. Hierbei soll ein Zylinder aus poliertem
Glas verwendet werden, dessen Innenseite mit einem in
Alkohol oder Wasser ldslichen Material, z.B. Schellack
oder Gelatine ilberzogen ist; der Lichtbogen soll im
Inneron dos Zylinders erzeugt und der Metalldampf auf
dom ldelichen Material niedergeschlagen werden, worauf
nach Aufldsung dieses Materials die gebildete gleich-
méBige Metallschicht abgehoben werden kann. Die Be-
schreibung hebt hervor, daB auf diesc Weise auch eine
ganz dlinne Schicht aus Bdelmetall auf einer Unterlage
aus billigerem Matcrial oder auf beiden Seiten eines
solchen Materials gebildet werden kbnne,

Diese Vorversffentlichung offenbart bereits, wie die
Klédgorin mit Recht geltend macht, da8 das Aufdampfungs-
verfahren zur Herstellung dilnner Metallschichten auf
beliebigen Gegenstiinden verwendet, da8 die Schicht von
dor Unterlage abgelsst werden kann und daB auch ver-
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bundschichten nach diesem Verfahren hergestcecllt werden
konnen. Eine neuheitsschiidliche Vorwegnahme enthédlt

sie jedoch deshalb nicht, weil sic dic besonderen Be-
dingungen nicht behandelt, die bei der Herstellung von
Abziehprédgefolien zu beriicksichtigen sind, n&mlich

dafl dio Metallschicht statt wie in dem dargestecllien
Ausfithrungsbeispiel auf eine polieric Glasflidche hier
auf cine fetthaltige und in hohem MaB8e widrmeempfindliche
Wachsschicht aufgebracht werden amull.

Das im Jahre 1888 angemeldete und 1892 erteilte ameri-
kanischc Patent Nr. 484 582 desselben BErfinders hat
dic Vervielfdltigung von Tontridgern wie Schallplatton
und dgl. zum Gegenstand. In der Beschreibung nimmt der
Erfinder auf seine frilhere unter 1 beshandelte Anmeldung
Bezug; er schldgt vor, auf eine Fliche oder zylindrische
Platte mit einer Qberfliéche aus Wachs oder dhnlichem
Material, in das die Lautschrift eingerillt ist, im
Vakuum mittels Aufdampfens eine Metallschicht aufzu-
bringen, deren Innenseite die lautschrift mit allen
Feinheiten als Relief wiedergibt; so soll nach Ver-
stédrkung der Metallschicht auf iiblichem Wege, 2z.B.
durch Galvanisieren mit geeigneten Metallen, und nach
Ablosung Ges Wachses oder sonstigen Materials der Ori-
ginalplatte eine Matrize entstehen, die zur beliebigen
Vervielfidliigung der Platten verwemdetwerden kann.

Diese frilhere Versffentlichung lehrt allerdings, das
dio Metallverdampfung im Vakuum auch angewendet werdan
kann, wenn die Metallischicht auf eine Wachsschicht
niedergeschlagen werden soll. Sie behandelt aber
nicht wic das Streitpatent die Herstellung einer zur
Metallprdgung bestimmten Folie, die bei ihrer Verwen-
dung nur teilwéise, ndmiich im Bereich des Prége-
stempols von dem Tréger abgelist wird, sondern die
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Herstellung eines festen Metallkdrpers, dessen Verwen-
dung die vtllige Entfernung der Wachsschicht voraus-
setzt. Auch diese Veroffentlichung nimmt daher die
Lehre des Streitpatents nicht identisch vorweg.

Die Abhandlung von Cartwright u. Strong in der Zeit-

schrift "Rev. Sci. Instr." von 1931 beschreibt eine
Vorrichtung zum Verdampfen verschiedener Stoffe im
Hochvakuum, die vorzugsweise zur Herstellung von Spie-

geln dienen soll. Sie gibt an, daf mit den zu verdampfen-
den Stoffen jede Oberfliche belegt werden kinne, die z
vom Hochvakuum nicht angegriffen werde, wie z.B. Glas,Metall,
Papier, Textilien, Gummi und Nitrocellulosemembranecn,

und nennt eine Reihe von Metallen, die sich zur Ver- |
dampfung ¥eignen sollen. Die Verfasser heben die Vor- |
teile des Aufdampfungsverfahrens gegeniiber dem Zer-
stdubungsverfahren hervor, die sie darin sehen, daB es

viel cinfacher ist, weniger Zeit erfordert, die Anwen-

dung bei einer viel grdBeren Zahl von Metallen ermdg- :
licht und einc genauere Kontrolle der Dicke der Bele- !
gung gestattet. Sie erwdhnon:auch die MUglichkeit derx ’
Verwendung von lLegierungen.

Eine wesentliche Abweichung gegenﬂber'dem Gegenstand
des Streitpatents besteht jedoch, wie der gerichtliche
Sachverstdndige dargelegt hat, in der Zielsetzung, da !
die Verfasser der Vertffentlichung die Erzielung eines
m6glichst festen Hetallbelages anstreben, widhrend zu
den Merkmalen des Streitpatents geradedie leichte Ab-
ldsbarkeit der Metallschicht von der Unterlage gehort.
Forner schreiben die Verfasser eine sorgfdltige Reini-
gung der Unterlage vor. Auch dfﬁ?xntgegenhaltung stellt
daher dic Neuheit der Erfindung des Beklagten nicht
infrage.
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4, Die am 4. Februar 1931 ausgegebene deutsche Patent-
schrift 517 419 betrifft eine Anordnung, die sowohl bvei
Anwendung der Kathodenzerstdubung als auch bei thermi-
scher Vordampfung im Vakuum verwendet werden und die
unerviinschte Riickdiffusion des verdampften Stoffes zur
Ausgangsfldche dadurch verringern soll, daB die Zer-
stédubung oder Verdampfung in einem spaltfdrmigen Hohl-
raum stattfindet, durch den ein Gasstrom von hoher Ge-
schwindigkeit geleitet wird. Dic Beschreibung erwidhnt
als weiteren Vorteil, daB sich nach dieser Anordnung
auch sehr temperaturempfindliche Stoffe uit Ubersgligen
versehen lassen, weil die Vornahme der Verdampfung in
einer besonderen, nur amit einer Spaltdffnung versehenen
Kammer die Warmeitbertragung nach auBen einschrénkt. Die-
ser Hinweis macht deutlich,daB der Erfinder die techni-
scho Lehre des Streitpatents, daB das Niederschlagen
von Metall im Hochvakuum mittels Verdampfens bei hohen
Temperaturen auf einen mit einer Vachsschicht versehenen
Triger auch ohne besondere Vorkehrungen ausfiihrbar ist,
nicht erkannt hat. Im Ubrigen weist die Entgegenhaltung
nach Aufgabe und Lisung keine Berilhrungspunkte mit dem
Streitpatent auf,

5. Die am 25, Juli 1931 vertffentlichte oesterreichische
Patentschrift 123 816 betrifft ein Verfahren zum Me-
tallisieren von Geganstiéinden organischen Ursprungs,
das darin besteht, dal die Gegenstiénde dem durch Br-
hitzung des Hetalls im hohen Vakuum erzeugten atomaren
Damp? ausgesetzt werden. Dicese Veroffentlichung offen-
bart zwar, daB organische Gegenstinde, wie z.B. auch
das sehr widrmeempfindliche Papier, im Verdampfungs-
verfahren mit Metall belegt und so elektrisch leitend
gemacht werden ktnnen, gibt aber keine Anweisung fir
dic Herstcllung einer Folie durch Aufdampfen des Me-
talls auf eine Wachaschicht, die eine leichte Abldsung

A _ __
Ui~
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der Folie von dem Trédger bei Erwdrmung der Wachs-
schicht ermdglichen soll.

Das gleiche gilt von der Verdffenilichung von Dr. Kurt
Richter -~ dem Inhaber der unter 4 und 5 behandelten
Patente - in der "Kolloid-Zeitschrift" von 1932, Seite
208,

Die 1932 ausgegebene deutsche Patentschrift 551 001 be-
schreibt ein Verfahren zur Herstellung von dinnen Fo-
lien, insbesondere fiir Telefon- und Mikrofonmembranen.
Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, zur Ver-
besserung der akustischen Wirkung Folien von einer zuvor
nicht erreichbaren geringen Dicke herzustellen. Dic
vorgeschlagene Lsung besteht darin, daB die gowlinschte
diinne dembranschicht auf die Unterlage unter Zwischen-
schaltung einer Schutzschicht aufgebracht und awch ihre
freie Fldche mit einer Schutzschicht versehen wird und
daB danach zunédchst die Membran zusammen mit den bei-
den Schutzschichten von dem Tréiger abgelist wird und
daf spédter die Schutzschichten von der Folie enifernt
werdon. Die Beschreibung erwdhnt, daf zum Aufbringen
der Motallschicht auBer dem elektrolytischen Verfahren
auch Zerstdubungs-, Spritz-, Verdampfungs- und andere
geeignete Verfahren verwendet,und da8 Verbundschichten
aus beliebig vielen Metallsohichten hergestellt werden
kénnen, wobei Zfiir BEdelmetalle geringere und fiir unedle
Metalle groBere Schiohtstdrken angestrebt werden. Sie
erwahnt ferner, daB als Schutzschichten auch organische
Stoffe, etwa Wachs oder Zelluloid verwendet werden konnen.
Diese Vorvertffentlichung kommt der Lehre des Streitpa-
tonts schr nahe; auch sie ist aber nicht neuheitsschédd-
lich, doun sie hat anders als das Streitpatent die Her-
stellung freii{ragender diinner Metallschichten zum Ge-
genstand, die vorwiegend als Membranen filr elektro-

o Emsal
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akustische Zwecke dienen; ihre Lehre kann daher nicht
unnittelbar auf die anderen technischen Bedingungen
unterworfene Herstellung von Abzicehpridgefolien ange-
wendet werden.

Das im Juli 1935 erteilte britische Patent 432 466 be-
triff{ das Aufdampfen von Metallen auf Papier, Holz,
Leinen, Seide und &hnliche Werkstoffe, nicht aber auf
eine Yachsschicht. Das beschriebene Verfahren weicht
von dem des Streitpatents dadurch wesentlich ab, daB
das Verdampfen in besonders hohem Vakuum durchgefiihri
und dal3 die mit der Metallschicht zu versehende Ober-
fldche mittels fliissiger Luft gekiiblt wird. Die Lehre
des Streitpatents, daB auch in einem geringeren Vakuum
und ohne besondere KilhlungsmafBnehmen eine fiir Abzieh-
prdgefolien brauchbare Mctallschicht erzeugt werden
kann, iest dicser Vertffentlichung nicht zu entnehmen.

Das im Oktober 1935 erteilte britische Patent Nr. 436 792
schiitzl Verbesserungen des Verfahrens zum Aufbringen

von Metallbelegungen durch Aufdampfen oder Aufdestillie-
ren von Metallen im Vakuum und der dazu bendtigien
Apparaturen. Auch hier wird die Bedampfung einer Wachs-
schicht nicht behandelt.

Die im Brteilungsverfahren beriicksichtigte, im Juni 1936
ausgegobenc deutsche Patentschrift 631 301 betrifft die
Herstellung von Abzichpréigefolien mittels Kathodenzer-
stdubung und steht demnach der Lehre des Streitpatents
nicht{ neuheitsschiédlich entgegen.

Dae im Januar 1938 erteilte britische Patent 478 916,
das ebenfalls bereits im Erteilungsverfahren bveriick-
gichtigt worden ist, gibt keine Lehre fiir das Aufbrin-
gen der Metallschicht auf Wachs; wenn der Erfinder vor-
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schreibt, dall die Trdger von Fett und anderen Verun-
reinigungen griindlich befreit werden milBten, so wird
das den Durchschnittsfachmann eher abhalten, das pa-
tentierte Verfahren zur Beschichtung eines mit einer
VWachsschicht versehenen Trédgers zu verwenden.

Zusammenfassend ist hiernach festzustellen, dafl der
durch Vorversffentlichungen nachge-=.: - -x¥.. .t~
wiesene Stand der Technik im Prioritdtszeitpunkt des
Streitpatents seiner Neuheit nicht entgegensteht.

Diec Erfindung hat auch einen technischen Fortschritt
gebracht. Sie hat die Technik durch die Lehre berei-
chert, daf auch bei der Herstellung von Abziehprédge-
folien das an sich bekannte Aufdampfungsverfahren mit
Erfolg verwendet werden kann und u.a. den Vorteil mit
sich brihgt, daf hierbei die Metallschicht im Vergleich
zu dem Vorfahren der Kathodenzerstdubung wesentlich
schnoller und dawmit wirtschaftlicher hergestellt werden
kann und daf8 sich wesentlich mehr Metallarten zum Ver-
dampfen als zum Zerstiuben eignen, was sich besonders
bei der Herstellung von Verbundschichten giinstig aus-
wirkt.

In Ubercinstimmung mit dem Gutachten des gerichtlichen
Sachverstdndigen ist jedoch die erforderliche Erfin-
dungshdhe zu verneinen. Bei der Beurteilung dieser Frage
ist von dem Stande der Technik im Prioritdtszeitpunkt

in seciner Gesamtheit auszugehen. Eine lLeistung, die

dor mit diesem Stande der Technik vertraute Durchschnitts-
fachmann unter Anwendung seines dem Ublichen entspre-
chenden Konnens erbringen kann, rechtfertigt, auch wenn
sie nou und fortschrittlich sein mag, die Erteilung

eines AusschlieBlichkeitsrechtes nicht. Hierzu bedarf

- E. Fogen
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¢s vielmehr einer iiberdurchschnittlichen geistigen
Leistung, die nicht durch die vorangegangono Entwick-
lung nahegolegt war, sondern dic Technik durch cinen
Uberraschenden, die erfahrungsgemd eintretende stetige
Fortentwicklung vorwegnehmenden Schritt bereichert

{s. u.a. BGH GRUR 1954, 391).

Der Nichtigkeitssenat erblickt in dem Austausch der zur
Herstellung von Prigefolien bekannten Kuthodenzerstdu-
bung durch die Vakuumverdampfung eine solche iliberdurch-
schnittliche Leistung. Er geht hierbei im wesentlichen
von der BErwidgung aus, daf der auf dem Gebiete der Me-
tallverdampfung kundige Fachmann die Anwendbvarkeit dieses
Verfahrens im Hinblick auf die Wdrmeempfindlichkeit

der mit einer diinnen Wachsschicht versehenen Unterlage
nicht ohne weiteres habe erwarten kdnnen. Bei der Metall-
verdampfung trete ndmlich eine Temperatur von etwa

14000 C auf, wihrend bei der Kathodenzerstdubung zwischen
den Elektroden Temperaturen von etwa 300° ¢ herrschten.
s habe deshalb die Annahme nahegelegen, daf das Auf-
dampfungsverfahren zur Belegung einer Wachsschicht

mit dem Niederschlag des verdampften Metalls ungeeignet
sei. Dieses sachlich nicht begriindete Vorurteil habve
der Erfinder durch die Brkenntnis Uberwunden, daB eine
nachteilige Beeinflussung der Wachsschicht durch Wirme
durch die bei dexr Vakuumverdampfung von Metallen ein-
tretende Verkilrzung der Niederschlagszeit vermieden
wird. Diese EBrkenntnis werde durch die von der Klidgerin
herangezogenen Entgegenhaltungen nicht nahegelegt; die
geltend gemachte Wirkung sei vielmehr iiberraschend,
glaubhaft und nicht widerlegt, so daB der Erfindung
neben Neuheit und Fortschrittlichkeit auch eine ge-
nligende Erfindungshdhe zukomme.
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Demgegeniiber macht die Kldgerin mit der Berufung gel-
tend, das Metallverdampfungsverfahren sei im Verhdltnis
zum Kathodenzerstidubungsverfahren ein glaties technisches
Aquivalent. Beide Verfahren gehdrten der Vakuumtechnik
an und scien lingst vor dem Prioritdtezeitpunkt entwickelt
und vielfach nebeneinander verwendet worden. Die Anwen-
dung des Verdampfungsverfahrens bei der Herstellung von
Abzichprigefolien habe im Zuge der technischen Entwick-
lung gelegen, die gleichzeitig mit der Einfiihrung uud
Vervollkommnung der zur betriebssicheren Herstellung des
Hochvakuums geeigneten Uldiffusionspumpen eine zunehmen-
de Bevorzugung des Verdampfungsverfahrena erkennen lasse.
Eine erfinderische leistung liege auch nicht etwa in

der Uberwindung des Vorurteils, verdampftes Metall

kbnne nicht mit Erfolg auf eine Wachsschicht niederge-
schlagen werden, sei es wegen der im Vergleich zur
Kathodenzerstdubung benstigten wesentlich héheren
Temperatur, sei es wegen des der Wachsschicht oigenen
Dampfdruckes. Fir ein solches Vorurteil fehle es an

ciner sachlichen Grundlage; wenn iberhaupt, habe es
jedenfalls am Prioritdtsstichtag nicht mehr bestanden,
denn die Anwendung des Verdampfungsverfahrons bei widrme-
cmpfindlichem Trégermaterial und bei organischen

Stoffen mit hohem Gasdruck sei bereits in verschie-

denen Vorvertffentlichungen beschrieben gewesen.

Der Beklagte rdumt ein, daB es im Zuge der technischen
Entwicklung gelegen habe, das langsamere Kathodenzer-
stdubungsverfahren durch die schnellere, saubere und
virtschaftlichere Methode des Aufdampfens des Metalles
im Hochvakuum zu ersetzen. Trotzdem sel, so meint er,
die Anwondung dieses Verfahrens zur Herstellung von
Abziehprigefolien eine beachtliche erfinderische Lei-~
siung, dcun der Brfolg hinge hierbel wesentlich von
der Ar{ des Metalls und des Triégermaterials und von

I TR e R ay D A e
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dem Verhalten beider Stoffe bei der Kondensation ab,
so daB die Ubertragung des Verfahrens auf ein neues
Anwendungsgebiet jeweils eine umfangreiche Entwick-
lungsarbeit voraussetze. Die Erkenninis, dall auch eine
Wachsschicht im Hochvakuum mit .verdampften Metallen
belegt werden konne, sei iliberraschend; denn fiir das
Bedampfungsverfahren sei verschiedentlich angegeben
worden, dafl die zu belegende Fléche von Fett und &dhn-
lichen Stoffen frei sein miisse und daB eine Wachsschicht
unter Umstdnden die Kondensation verhindere, wdhrend
bekanntlich beim Kathodenzerstiubungsverfahren die
Kondensation durch eine Fettschicht des Trégers gefdr-
dert werde.

Der gerichtliche Sachverstidndige tritt der Auffassung
der Klédgerin bei. Er geht davon aus, da das Verfahren
der Kathodenzerstdubung und das Aufdampfverfahren ana-
loge vakuuamtechnische Prozesse darstellten, mit deren
Hilfe sehr diinne Schichten aus beliebigen Metallen auf
beliebigen Unterlagen im Vakuum hergestellt werden
kénnten. Die praktische Verwendung des Kathodenzer-
stdubungsverfahrens hatte, wie er darlegt, in den
Jahren 1920 bis 1930 ihren Hihepunkt. Das Bedampfungs-
verfahren vurde filir die Technik erst mit der Einfiih-
rung der (ldiffusionspumpe in den Jahren 1928 bis 1934
interessant. Wihrend sich beide Verfahren im Jahre 1932
noch etwa die Waage hielten, gewann das aus verschie=-
denen Griinden technisch und wirtschaftlich vorteil-
haftere Aufdampfungsverfahren in der Polgezeit die Ober-
hand. Im Prioritétszeitpunkt geh8rte es nach dem Gut-
achten des Sachverstdndigen zum Stande der Technik,
daB Metallfolien aus beliebigen Metallen auf dem Wege
der Metallverdampfung im Hochvakuum hergestellt wer-
don ktnnen, daB die Unterlagen aus organischen und
widrmeempfindlichen Stoffen bestehen und 8o beschaffen
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soin konnen, daB eine spétere Ablisung von der Folie
moglich ist, und schliefllich da8 nach demselben Ver-
fahren auch Verbundschichten hergestollt werden konnen.
Der Sachverstidndige gelangt zu dem Ergebnis, dafl die
Anwendung dieser Erkenntnisse bei der Herstellung von
Abziehpridgefolien lediglich ein neues besonderes An-
wendungsgebiet fiir das in der Technologie bereits iib-
lich gewordence Verdampfungsverfahren erschlossen habe.
Dieser Schritt habe nach der technischen Entwicklung
der Jahre 1930 bis 1936 nahegelegen und stelle daher
keine erhebliche erfinderische Leistung dar.

Dieser iiberzcugenden gutachtlichen Stellungnahme schliefit
sich der erkennende Senat an. Die Aufgabe, die das
Streitpatent zu losen versucht, bvesteht darin, daB bei
dor Herstellung von Abziehpriégefolien die Nachteile
vermieden werden sollen, die dem bisher angewendeten
Kathodenzerstdubungsverfahren anhafteten, insbesondere
der fabrikationstochnisch unerwiinschtc langsame Ablauf
des Kondensationsvorganges. Die gefundene Losung be-
steht in der Ubertragung eines bereits fiir zahlreiche
Yerwendungszwecke bekannten und erprobten Mittels,
ndmlich des Verfahrens der Metallverdampfung im Hoch-
vakuum. Ob dicses Verfahren dem der Kathodenzerstdu-
bung, wic die Klégerin meint, technisch &dquivalent

ist oder ob wenigstens eine patentrechtliche Aquivalenz
vorliegt, braucht nicht untersucht zu werden, denn ent-
scheidond ist, dafl die Anwendung dieses neuen Mittels
fiir den vorliegenden besonderen Zweck, wie der gericht-
liche Sachverstdndige unter Heranziehung der Entgegen-
haltungon der Kldgerin und des fachwissenachaftlichon
Schrifttums im cinzelnen dargelegt hat, dem Zuge der
tochnischen Entwicklung entsprochen und fiir den Durch-
schnittslfachmann im Prioritdtszeitpunkt durchaus nahe-
gelegen nat.
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Die Annahme des Nichtigkeitasenats, es habe das Vor-
urteil bestanden, daB das Aufdampfungsverfahren wegen
dor dabei auftretenden starken WArmeentwicklung zum
Belegen ciner Wachsschicht nicht verwendet werden
konne, wird durch die seitens der Kldgerin in der Beru-
fungsinstanz vorgclegten weiteren Entgegenhaltungen ent-
krdftot. Schon die amerikanische Patentschrift 484 382
von Edison hat dem Fachmann die Lehre offenbart, daB
Metallddmpfe im Hochvakuum auch auf gewachsten Tr#dgern
niedergeschlagen werden konnen. Das dem Gegenstand des
Strecitpatents nach Aufgabenstellung, Losung und Anwen-
dungsbereich besonders nahekommende DRP 551 001 schlégt
u.a. wahlweise vor, die Metallschicht im Verdampfungs-
verfahren auf eine Schutzschicht aus Wachs aufzubringen.
Auch den britischen Patentschriften 432 466 und 436 792
war zu entnehmen, daB die Wdrmeempfindlichkeit des zu
belegenden Trigermaterials der Anwendung des Verdampfungs-
verfahrens nicht im Wege steht, denn sie nennen unter
zahlreichen Stoffen, die nach diesem Verfahren belegt
werden kdnnen, u.a. auch Papier, Seide, Kunstseide usw.
Auch fiir ein Vorurteil in der Richtung, daB eine aus
fetthaltiger Substanz bestehende Oberfliche nicht im
Aufdampfungsverfahren mit ciner Metallschicht belegt
woerden konne, bestand im Prioritédtsgeitpunkt keine
Grundlage. Wenn auch veraschiedene Vorverdffentlichungen
- offensichtlich wegon d¢s jeweils zur Erdrterung
stehenden besonderen Anwendungsgzweckes - auf eine
gorgfiltige Befreiung der Trigerschicht von Fetten und
anderen Verunreinigungen Gewicht legen (s. z.B. die
entgegengehaltene Abhandlung von Cartwright u. Strong
und das britische Patent 478 916) und wenn gelegent-
lich auf die GeYahr hingewiesen wird, daB eine Wache-
schicht unter Umstdnden die Kondensation verhindern
kann (vgl. die deutsche Patentschrift 695 169 und die
britische Patentschrift 492 681, die beide nicht vor-
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verdffentlicht sind), so ergab sich doch, von &lteren
Verdffentlichungen abgesehen, jedenfalls aus der
deutschen Patentschrift 551 001 cindeutig, dalB die
fotthaltige Beschaffenheit einer organischen Tréger-
schicht daos Belegen mit Metall nicht hindert, einerlei
ob dabei das elektrolytische, das Zerstdubungs-, das
Verdampfungs- oder welches sonstige Verfahren angewen-
det wird.

Auch der Einwand des Beklagten, bei dem Durchschnitts-
fachmann - als solcher komme nur der einfache Gold-
schlidger in Betracht - kinne eine Kenntnis des Standes
der Technik, wie ihn der gerichtliche Sachverstidndige
seiner Beurteilung zugrunde gelegt habe, nicht voraus-
gesetzt werden, geht fehl. Die Einfilhrung des Kathoden-
zerstdubungsverfahrens auf dem Gebiet der Herstellung
von Abziehprdgefolien (DRP 631 301) hatte, wic der Sach-
verstindige zutreffend dargelegt hat, zwangsldufig

zur Folge, daB sich der auf diesem Fabrikationsgebiet
tdtige Fachmann nicht mehr mit dggzggggyerklichen
Konnen eines Goldschlédgers begniigen /sondern dic elemen-
taren physikalischen Grundkenntnisse aneignen muBte, die
zum Verstédndnis und zur praktischen Anwendung des von
den althergebrachten handwerklichen Methoden grundlegend
abveichenden Kathodenzerstdubungsverfahrens unerliflich
sind. Bei einem Durchschnittefachmann, der {lber diese
Grundkenntnisse verfiglt, kann aber, wie der gericht-
liche Saohvérsténdige itberzeugend dargelegt hat, voraus-
gesctizt werden, daB er auch in den Grundziigen ilber das
nahe verwandte, ebenfalls der Vakuumtechnik zugehdrige
Aufdampfverfahren unterrichtet und in der Lage ist,

sich Uber die Anwoendbarkeit dieses Verfahrens bei der
Herstellung von Abziehprégefolien und seine Vor- und
Nachteile gegeniiber dem sonst zur Verfiigung stehenden
Yerfahren ein Urteil zu bilden. In dem Austausch der
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beiden Verfahren kann daher keine Leistung gesehen
worden, die iliber das durchschnittliche fachliche
Kdnnen hinausgeht.

Hiernach kann der Hauptanspruch des Streitpatents
(Anspruch 1) nicht aufrechterhalten werden.

Der Anspruch 2, der die Herstellung einer Verbund-
schicht aus ceinem edlen Hetall und einem weniger edlen
Grundmetall, bzw. aus legierungen solcher Metalle zum
Gegenstand hat, enthdlt eine besondocre Ausgestaltung
des im Anspruch 1 beschriebenen Verfahrens, die den
weiteren Vorteil bietet, daB die Stdrke der Edelmetall-
schicht wesentlich geringer sein kann als die fir eine
brauchbare Prégefolie benstigte Gesamtstidrke der Metall-
schicht und dad so Edelmetall eingespart und die Her-
gtellung verbilligt werden kann. Diese bereits beim
Kathodenzerstidubungsverfahren angewandte Ausgestaltung
hat, wie der gerichtliche Sachverstidndige unter Zu-
grundelegung des Standes der Technik ausfiihrt, keinen
eigenon erfinderischen Gehalt. Auch insoweit war der
Klage daher stattzugeben.

Die Bntscheidung war zugleich auf den mit der Klage
nicht ausdriicklich angegriffenen Anspruch 3 zu er-
straecken, der als Unteranspruch zum Anspruche 2 ledig-
lich vorsicht, daB fiir die Herstellung der Verdund-
schicht statt einem zwei voneinander verschiedene
Grundmetalle verwendet werden. Auch dieser Anspruch
besitzt keinen selbstindigen erfinderischen Charaktler,
denn die fiir den Durchschnittsfachmann naheliegende
Verdoppelung Ges Grundmetalls ist keine patentwlirdige
geistige Leistyng. DaB die Xlage nur die Vernichtung

eines Teiles der Patentanspriiche anstrebt, hindert es
nach Seststehender Rechtsprechung nicht, dariiber hinaus
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auch den nicht selbstidndig schutzwiirdigen Patentrest
zu vernichten (BGHZ 16, 326; Reimor, PatG § 13 Anm. 12),

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 40, 42 PatG.

Bock Kriger-Nieland Spreng
Jungbluth Ebel
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