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I_ZR 162/57

] Verkiindet

' am 16. Juni 1961 2427 079
pau, Justizhauptsekretir

s Urkundsbeamter der

. Geschéiftsstelle

Im Namen des Volkes
In der Patentnichtigkeitsesache

der Firma A@) fiir chem.-bautechnische Produkte in V(N
(Schweiz), vertreten durch ihren Geschéiftsfiihrer Erwin

Beklagten und Berufungskldgerin,
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- ProzeBbevollméichtigte: Rechtsanwalt Dr. (NS
tentanwalt Dr. Karl NS
S . G -
gegen
1. die Firma Paul L{JP, Bautenschutzchemie OHG, in
sl cumotrace @, . &
2. die Firma Dipl.-Ing. Dr. Ernst V(I RN

RIS - tr . G

Kldgerinnen und Berufungsbeklagte,

- Prozefibevollméichtigte zu 1: Rechtsanwalt Prof. Dr. U
sow:.e Patentanwalte

- DI‘.-I GnNn
| ﬂf"l’

- Prozeflbevollméchtigte zu 2: Patentanwidlte Dipl.-Ing.

gr.-x . @R und Dipl.-FPhys.
T

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miind-
liche Verhandlung vom 16. Juni 1961 unter Mitwirkung der
Bundesrichter Dr. Bock, Jungbluth, Pehle, Dr. Spengler und Ebel

fiir Recht erkannt:
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Die Berufungen der Beklagten gegen die Entschei-
dungen des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamtes vom 2. Juli 1957 (Ni I 129.56) und
vom 7. Oktober 1958 (Ni II 28.57) werden auf
Kosten der Beklagten sguriickgewiesen. «

Von Rechts wegen
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Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 25. November 1949
laufenden, auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom
8. Juli 1949 erteilten DBP 880 677, filr das die Prioritdt
der Anmeldung in der Schweiz vom 22. Oktober 1947 in Anspruch
genommen worden ist. Die Patentanspriiche 1 - 4 lauten:

"l. Verfahren zum Abdichten von Zement- und Schleuderbeton-
rohren unter Verwendung eines kalt quetschbaren, plasti-
schen Dichtungsmaterials, dadurch gekennzeichnet, das
das in die Abdichtungsstelle von zwei Rohren vor deren '
Zusammenfiigen eingebrachte Dichtungsmaterial vorgeformt 1
und den Dimensionen derart angepafit ist, da8 durch den
beim Zusammenstofen der Rohre erzeugten Druck die Fugen
der Dichtungsstelle ausgefiillt werden.

2. Dichtungsmaterial zur Ausiibung des Verfahrens nach An- i
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dd8 es vorgeformt und
den Dimensionen der Rohrverbindung angepafit ist.:

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dag
die Dichtungsstellen der beiden zu verbindenden Rohr-
enden vor Aufzichen des Dichtungsstreifens mit einer
klebrigen Maeee vorgestrichen werden.

4., Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dag
als klebrige Masse ein aus Bitumen, Xunstharz und
Losungsmittel hergestelltes Produkt dient."

Die Anspriiche 5 - 10 befassen sich mit einer aus Fasern,
Stricken oder Geweben bestehenden Einlage in das Diqﬁmgngs-
material; die Anspriiche 11, 12 schlagen ein Dichtungsmaterial
in Band- oder Plattenform vor.

Gegen dieses Patent haben die beiden KlHgerinnen Nichtig-
keitsklage erhoben. Die Klégerin zu 1) hat die Neuheit und
Patentwlirdigkeit des Streitpatents in erster Linie unter Be-~
zugnahme auf die deutsche Patentschrift 262 808. sowie auf die
amerikanischen Patentschriften 1 608 470 und 2 051 557 ange-
griffen, wihrend die Kldégerin zu 2) sich in erster Linie auf
die deutschen Patentschriften 262 808, 277 127, 530 876 sowie
die britischen Patentschriften 310 456 und 6 835 berufen hat.
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Beide Nichtigkeitsklagen fiihrten zur Nichtig-Erkliérung des A
Streitpatents, und zwar die Klage der Kliégerin zu 1) in dep
Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats vom 2. Juli 1957 (Ni
129.56) und die Klage der Klégerin zu 2) in der Entscheidung
des 2. Nichtigkeitssenats vom 7. Oktober 1958 (Ni II 28.57),

Die Beklagte hat gegen beide Entscheidungen form- und
fristgerecht Berufung eingelegt und beantragt,

die Nichtigkeitsklagen unter Aufhebung der ange-
griffenen Entscheidungen abguweisen.

Hilfsweise hat die Beklagte folgende neuen Anspriiche vorge-
schlagen:

Anspruch 1:

Verfahren gum Abdichten von Zement- und Schleuder-

. betonrohren, dadurch gekenngeichnet, daB8 auf das eine
der beiden zusammenzufiigenden Rohrenden ein vorge-
formtes bei normaler Temperatur plastisches, kalt
quetschbares und formbesténdiges Dichtungsmittel aus
bitumindser Masse und Kunstharz aufgelegt wird, wel-
ches nach Form und Volumen dem Dichtungsraum derart
angepaBt ist, daf dieser nach dem Zusammendriicken
der Rohre verfiillt ist.

Anspruch 2:

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
da8 die Dichtungsfliéichen mit einem Voranstrich aus
Bitumen, Kunstharz und Losungsmittel versehen wird.

Anspruch 3:

Dichtungsband zur Ausiibung des Verfahrens nach An-
spruch 1 und 2, gekenngeichnet durch ein bei nor-
maler Temperatur plastisches, kalt quetschbares und
formbestédndiges Material aus Bitumen und Kunstharsz,
gegebenenfalls unter Zusatz von mineralischen oder
pflanglichen Fasern.

Anspruch 4:

Dichtungsband nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch
die Einlagerung von Geweben, Stricken oder derglei-
chen mit einem Querschnitt, der geringer ist als
der des Dichtungsraumea.

-
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Demgegeniiber haben die beiden Klégerinnen bean-
tragt,

die Berufungen der Beklagten szuriickzuweisen.

Durch Beschluf8 des erkennenden Senats vom 12. Mai 1959
gind die beiden Patentnichtigkeitssachen I ZR 162/57 und
I ZR 58/59 zum Zwecke der gleichzeitigen Verhandlung und Ent-
scheidung miteinander verbunden worden (SA Bl. 52).

Die Parteien haben folgende Privatgutachten vorgelegt:

a) Gutachten von Prof. Dr. PE vom 18. Mai 1957,

b) Gutachten von Prof. Dr. Paflll) vom 26. Juni 1957,

¢) Gutachten von Prof. Dr. K@ von 16. Juni 1958,

d) Stellungnahme von Prof. Dr. Xr@ijii} vom 16. September 1958
zum Gutachten von Prof. Dr. K{JJ P vom 16. Juni' 1958,

e) Entgegnung von Prof. Dr. KR vom 17. Mérz 1959 zur
Stellungnahme von Prof. Dr. Kr{lJ} vom 16. September 1958,

f) Erwiderung von Prof. Dr. Kr@jlll} vom 23. Juni 1959 zur
Entgegnung von Frof. Dr. KR vor 17. Miérz 1958,

g) Gutachten von Prof. Dr. R vom 3. April 1960,

h) Erwiderung von Prof. Dr. Kr{ il vom 3. Juni 1960 zum
Gutachten von Prof. Dr. R von 3. April 1960,

i) Stellungnahme von Prof. Dr. RN von 19. Maiftg61
zum Gutachten des gerichtlichen Sachversténdigen Prof.
Dr. P vom Juli 1960,

k) Stellungnahme von Prof. Dr. Kr{jilif§ zur voraufgehenden
Privatgutachten von Prof. Dr. RS vor 19. Mei 1961.

Die Gutachten a, d, £, h, k sind von der Klégerin zu 1), die
Privatgutachten zu v, ¢, e, g, i sind von der Beklagten iiber-
reicht worden.

Zum gerichtlichen Sachverstiéndigen ist Prof. Dr. FEl)
bestellt worden, der ein schriftliches Gutachten erstattet
und dieses in der miindlichen Verhandlung erlidutert hat.
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Entscheidungsgriinde:

I. Der Gegenstand der Erfindung:

S-S o G €I YD G S PR

Das Streitpatent bezieht sich nach der ‘bercchrift :der: faz s
tentschrift. auf ein "Verfahren zur Abdichtung von Zement-
Schleuderbetonrohren und (ein) Dichtungsmaterial zur Ausiid
des Verfahrens"., Der Erfinder ist, wie er eingangs der Patent-
beschreibung mitteilt, davon ausgegangen, daB8 die Muffenfug
von Beton- und Steingzeugrohren bisher durch Einstemmen von
geteerten oder ungeteerten Hanf- oder Jutestricken abgedichtet ;
worden seien. AuBerdem seien bei dieser Abdichtung auch Bihn%?i’
Kittmassen oder AsphaltheiBverguSmassen verwendet worden. Di
Arbeitsweise sei kompliziert gewesen, weil der Kitt auf der
Baustelle habe vorgeknetet, bei kaltem Wetter auch vorgewdrn
und nachtridglich noch mit der IL8tlampe gewdrmt werden miissen,
um ihm die nitige Weichheit zum Einbau zu verleihen (Patent- § -
schrift 8. 1 Zeilen 1 - 13).

Der Erfinder hat es als nachteilig erkannt, daB die
Dichte der Rohrmuffe in weitgehendem MaBe von der Zuverlasenr“
keit des die komplizierte Arbeit ausfithrenden Mannes abhiingigh :
sei. Bei diesem Verfahren ktnne keine absolut zuverlissige §
Abdichtung der Rohre an ihren Verbindungsstellen gewidhrleistet
werden, weil dabei Undichtheiten, die nach Beendigung der
Arbeit nicht kontrollierbar seien, entstehen kinnten (S. 1
Zeilen 13 - 21). ‘

Zur Beseitigung des von ihm aufgezeigten Nuchteils
schliigt der Erfinder vor, vor dem Zusammenfiigen zweier Rohre
in ihre Abdichtstelle ein plastisches und in der Fabrik vor-
geformtes, kalt quetschbares Dichtungsmaterial einzusetszen,
welches durch den beim ZusammenstoBSen der Rohre erzeugten

Zeile 22 bis S. 2 Zeile 3). Das Dichtungematerial soll oder
kann aus Bitumen und Kunstharz bestehen (S. 2 Zeilen 4 - 7,
Zeilen 28 - 29, 34), -
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Als Erfindungsgedanken nimmt demgemdf Patentanspruch 1 ein

Verfahren zum Abdichten von Zement- und Schleuderbetonrohren
in Anspruch, das in einer Verbindung folgender llerkmale be-
steht:

1. Man verwende ein kalt quetschbares, plastisches Dichtungs-
material (unter anderem eine Mischung von Bitumen und
Kunstharz).

2. Vor dem Zusammenfiigen gweier Rohre bringe.man in deren
Abdichtungsstelle ein vorgeformtes und den Dimensionen
der Rohre angepafites Band der Dichtungsmasse ein,

3. so daB:.die Fugen der Dichtungsstelle durch den beim Zu-
sammenstofen der Rohre erzeugten Druck mit der Dichtungs-
masse ausgefiillt werden.

Die grundlegende Meinungsverschiedenheit sowohl zwischen
den Parteien als auch zwischen ihren Privatgutachtern besteht
darin, ob das Streitpatent hinsichtlich des ersten lerkmals,
ndmlich der Auswahl des Dichtungsmaterials, eine hinreichend
klare Lehre zum technischen Handeln offenbart und ob diese
Lehre vom Schutzbegehren des Hauptanspruchs mit gedeckt wird.

‘ 2’5“"75'

1. Wihrend der Patentanspruch 1 nur die Verwendung eines
"kalt quetschbaren, plastischen Dichtungsmaterials" vor-
schreibt, enthiilt die Patentheschreibung die genauwere Erléu-
terung: "Das zur Ausiibung des Verfahrens erforderliche Dich-
tungsmaterial besteht aus einem plastischen, kalt quetschbaren
Bindemittel aus Bitumen und Kunstharz" (5. 2, Zeilen 4 ff). An
spidterer Stelle findet sich damn noch eine Erweiterung dahin:
"Diese Dichtungsmasse besteht aus einer kalt verformbaren
Masse, beispielsweige einer Mischung von Bitumen und Kunstharsz"
(s. 2, Zeilen 27 ff). - Hiermit offenbart die Patentbeschrei-
bung n#dher, was unter dem allgemein gehaltenen Anspruchsmerkmgl

T e R T cenes e
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"kalt quetschbares, plastisches Dichtungsmaterial" genauer zu
verstehen ist. Diese aus der Patentbeschreibung unachwer mb!
ersehende Klarstellung darf nach allgemeinen patentrechtlic B
Auslegungsgrundséitzen zur Erginzung des insoweit auslegunga.'
bediirftigen Patentanspruchs 1 herangezogen werden (vgl. BGE in
GRUR 1954, 317, 319; 1955, 29, 32; I ZR 4/57 vom 17.1.1961,

S. 8 - Schuheinlagen). Es geniigt, da8 die Verwendung einer

aus Bitumen und Kunstharz gemischten Abdichtungsmasse, wenn-
gleich sie im Anspruch 1 nicht ausdriicklich erwidhnt wird,

so doch aus ihm unter Heranziehung der Gesamtheit der Patent
schrift wenigstens herleitbar ist. '

2. Allerdings wird dem Durchschnittsfachmann selbst mit
der solthermaBen durch Auslegung konkretisierten Anweisung,
als Dichtungsmaterial eine plastische, kalt verformbare Masse
- unter anderem aus Bitumen und Kunstharz - zu verwenden,
gweifellos noch kein einfach mechanisch wiederholbares Mi-
schungsrezept an die Hand gegeben. Dennoch kamn die immer
noch recht ungenaue Verhaltensregel aus dem Grunde als eine
fertige Lehre zum technischen Handeln anerkamnt werden, weil
dem Fachmann der spezielle Li¥sungsweg ohne weiteres zu Ge-
bote stand.

Unter den Parteien besteht in diesem Zusammenhange insoweit
Einigkeit, als dem mit umfassender Kenntnis des Standes der
Technik ausgeriisteten Pachmann eine Reihe von Dichtungs-
materialien, auch auf Bitumenbasis, bekannt waren, welche die
im Patentanspruch 1 geforderten Eigenschaften aufwiesen, fom-
bestdndig und kalt verformbar zu sein. Zweifel sind nur hin-
sichtlich der Brauchbarkeit und Prégision der besonderen An-
weisung, mit einem Kunsthargzusatz zum Bitumen zu arbeiten,
gedufiert worden. Insbesondere der gerichtliphe Sachverstiindi
und der Parteigutachter Prof. Dr. K@Ji (CGutachten §. T7)
haben iiberecinstimmend betont, daB am Prioritdtstage weder ein
Ingenieur noch ein Chemiker in dexr lLage gewesen sei, ohne ein
gehendes Literaturstudium und griindliche Iaboratoriumsarbeit
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aus der Vielzahl von Bitumina und Kunstharzen die Mischung
mit den in der Patentschrift geforderten Eigenschaften heraus-
gufinden.

Offenbar haben jedoch alle Sachverstindigen hier einen un-
vollstindigen Stand der Technik zugrunde gelegt. Denn auch

in der Stellungnahme von Prof. Dr. RN von 19. Mai

1961 (S. 1lla, 12a, 17a) sowie in der Stellungnahme von Prof.
Dr. Kr@ll) wird die Auffassung vertreten, vor dem Streit-
patent habe man den Kunstharzzusatz nur zu dem Zwecke be-
nutzt, um das Bitumen schmiegsamer und weicher zu machen,

auch um ihm eine groBere Klebekraft zu verleihen. Nicht hin-
gegen sei es bekannt gewesen, durch eine Vermischung von Bitumen
und Kunstharz eine griBere Standfectigkeit des Dichtungsmittels
zu erzielen. Gang im Gegensatz zu dieser Auffassung haben die
Beklagte und die Kl#gerin zu 1) bereits in einem Verlétzungs-
proze8 vor dem Landgericht Diisseldorf die Erklirung abgegeben,
es habe gur Zeit der Anmeldung des Streitpatents "ohne weite-
res zum Stande der Technik gehdrt, solche Abdichtungsmassen
aus Bitumen und Kunstharzen herzustellen" (vgl. die Urteils-
abschrift in Ni II 28.57, Bl. 60). Die damalige Erklérung
haben die Xléger in der miindlichen Verhandlung als zutreffend
bestdtigt, wdhrend die Beklagte die Einschrénkung gemacht hat,
die neuartige Abdichtungsmasse sei damals noch nicht fir unter
der Erde zu wverlegende Betonrohre benutzt worden.:f?h spdter
zu behandelnde Stand der Technik, insbesondere das Werk von
Abraham, liefert die Bestdtigung daflir, daB Kunstharz vor dem
Priorititstag auch schon zum Zwecke der Stabiliaierung von
Bitumen, und zwar insbesondere bei der Herstellung von Dich-
tungsmaterial auf Bitumenbasis, verwendet worden ist. Infolge-
dessen konnte es sich bei den Laboratoriumsversuchen, welche
zur Erlangung des genauen Mischungsrezepts erforderlich waren,
nur um ein unerfinderisches Ausprobieren zwecks Herausfindens
der ginstigsten Einzelausgestaltung handeln (vgl. RG in GRUR
1942, 256). Eine ausreichende Offenbarung des Kombinations-
merkmals einer Dichtungsmasse, bestehend aus Bitumen und Kunst-
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harz, war gleichwohl gegeben, weil der erstrebte Erfolg wvop
Fachmann bei FEinhaltung des im Streitpatent angegebenen
Losungsweges unter Benutsung der vorhandenen wissenschaft-
lichen Hilfsmittel in praktisch ausreichendem Mafe erreicht
werden konnte (vgl. RG in GRUR 1938, 256, 261).

3. Die Kldgerinnen haben im Hinblick auf das Kombinatiopg-
element "Bitumen mit Kunstharz" weiterhin den Einwand eines y&
Frteilungsverfahren ausgesprochenen "Verzichts" erhobdben.
Ausveislich der Patenterteilungsakten hatte die Patentanmel-
derin in einem urspriinglichen Anspruch 2 Schutz fiir ein
Dichtungsmaterial, bestehend aus "einem plastischen kalt
quetschbaren Bindemittel aus Bitumen und Kunstharz", begehrt,
Diesen urspriinglichen Sachanspruch 2 hat die Ammelderin mit
ihrer Eingabe vom 23%. Mai 1952 an das Patentamt guriickgezogen,
nachdem in einem Einspruch vorgetragen worden war, gleichwertige
Abdichtungsmassen seien vorbeschrieben und in Deutschland vor-
benutzt gewesen. Dieses Abstandnehmen von dem urspriinglichen
Schutzbegehren, soweit es in Anspruch 2 enthalten war, ist
eindeutig genug, um als Verzicht auf den selbstindigen Schuts
des fraglichen Dichtungsmittels gewertet zu werden. Denn ein
eindeutigerer Verzicht als das Fallenlassen eines selbstédndigen
Schutzanspruchs ist kaum vorstellbar. Es kann der Beklagfen
deshalb auch nicht ermbtglicht werden, den Erzeugnisschutz, auf
den sie seinerzeit vergichtet hat, nachtréglich - etwa durch
Aufnahme des neu formulierten Anspruchs 3 - wieder eingzufithren
Unrichtig ist hingegen die von den Kliégerinnen gezogene Schlub-
folgerung, die Beklagte kinne sich infolge des wvon ihr ausge-'
sprochenen Vergichts selbst im Rahmen des Verfahrensanspruchs
nicht mehr auf das Kombinationsmerkmal der Verwepdung von
Dichtungsmaterial aus "Bitumen und Kunstharz" berufen. Fiir der
Verfahrensanspruch 1 hat némlich die Anmelderin in ihrer er-
wihnten Eingabe vom 23. Mai 1952 keinen Vergzicht auf diese
Stoffauswahl ausgesprochen, sondern sie hat sich damit begniigt
das urspriinglich im kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs

¥
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aufgefiihrte "plastische, kalt gquetschbare vorgeformte Dich-
tungsmaterial® nunmehr in dessen Gattungsbegriff zu iiberfiihren.
Das kann zwar im Zusammenhang mit der Streichung des urspriing-
lichen Anspruchs 2 ein Zugestdndnis bedeuten, dag die Anmelde-
rin damals die Verwendung eines Dichtungsmittels aus "Bitumen
plus Kunstharz" selber nicht mehr fiir neu hielt. Ein der-
artiges konkludentes Zugestiindnis zum Stande der Technik kommt
aber keineswegs einem Teilverzicht beziiglich des anflinglichen
Schutzbegehrens des Anspruchs 1 gleich. Die Gerichte sind nach
stindiger Rechtsprechung, insbesondere bei Kombinationser-
findungen, nicht an die vom Patentamt vorgeschlagene oder ge-
billigte Anspruchsformulierung gebunden, sondern sie kinnen
gegebenenfalls die patentbegriindende Neuerung eines Erfindungs-
gedankens auch gerade in demjenigen MNerkmal erblicken, welches
im Gattungsbegriff steht. Die bloBe Abénderung einer An-
spruchsformulierung von seiten des Anmelders, und zwar dahin-
gehend, daB er ein lerkmal des Kenngeichens zu einem Merkmal
des Gattungsbegriffs umwandelt, kann ghm somit nicht als eine
die Schutzfiihigkeit des Verfahrensanspruchs als solchen be-
rilhrende Verzichtserkl#drung angerechnet werden. Auch eine aus-
dehnende Auslegung des wirklich ausgesprochenen Verzichts auf
das Sachpatent (= Anspruch 2) ist nicht statthaft.

Unter den drei Verfahrensschritten des Pateﬁfa;;pruchs 1
ist daher auch die Stoffauswahl als ersior Verfahrensschritt
zu berticksichtigen, und gwar nicht nur die allgemein gehaltenc
Angabe hinsichtlich der geforderten Eigenschafien ("kalt
gquetschbares, plaatiéches Dichtungsmaterial'), sondern auch
der gegenstindliche Hinweis auf die zu widhlenden Mischungs-

bestandteile ("Bitumen und Kunstharsz").

-

Auf. eine Entscheidung der Frage, ob mit dem Vergicht auf
den urspriinglichen Ergeugnisanepruch 2 auch ein eindeutiger
Verzicht auf einen selbstiéindigen Elementenschutz fiir das oben
unter I 1 angegebene Verfahrensmerkmal 1 des Anspruchs 1 aus-
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gesprochen sein ktnnte, kann es im vorliegenden Nichtigkeit
verfahren an sich nicht ankommen. Da sich der frithere Er-
zeugnisanspruch 2, auf den vergichtet worden ist, aber aus-
driicklich nur auf Dichtungsmaterial "zur Ausiibung des Verfah-
rens nach Anspruch 1" bezog, lieBe sich ein selbstiéndiger Ele
mentenschutz unter dem Gesichtspunkt eines weitergehenden
allgemeinen Erfindungsgedankens ebensowenig rechtfertigen wie
der bereits erwihnte, hilfsweise neu formulierte Anspruch 3,

II1I. Neuheit des Erfindungsgedankens :

Entgegen der Auffassung des Nichtigkeitssenats wird der
oben umschriebene Gegenstand der Erfindung des Streitpatents
durch keine der Entgegenhaltungen vollstlindig vorweggenommen.

1. Am nlichsten kommt dem Streitpatent das USA-Patent
Fr. 1 608 470 ("D 1), weil es bereits die fir das
Streitpatent charakteristische Kombination dreier Verfahrens-
schritte aufweist.

a) Ales Dichtungsmittel schreidt PP im USA-Patent
1 608 470 eine "formbare, wasserdichte Dichtungsmasse aus
Asphalt oder einem asphalthaltigen Gemisch" (S. 1, 2. 96) vor,
"deren Konsistenz eine bequeme Handhabung der Elemente ohne
Forméinderungen gestattet, sich jedoch bei jedem normalen
Arbeitewetter verformen 1#8t" (8. 1, Z. 107 £). Dem amerika-
nischen Sprachgedbrauch ist eine sorgféltige Unterscheidung
der Begriffe '“sphalt" und "bitumen" fremd (vgl. De Vries,
Technical and engeneering Dictionary, Supplement). Unzutreffen
ist die FTinwendung der Beklagten, PEJlh I schreibe unabding
- bar die Verwendung einer Gewebeumhiillung vor, um den angeblich
sehr weichen Kern vor dem AuseinanderflieBen zu bewahren. Diest}
tinBere Gewebeumhiillung wird gwar in den Patentanspriichen 1,
3, 4, 6 vorgeschrieben und in der Patentbeschreibung als
"bevorzugte Form" (S. 2, %Z. 7) bezeichnet. Es wird sogar auf
den "unmdglichen Zustand" (S. 3, Z. 2) hingewiesen, der cnt-

o
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stehen miisse, wenn Dichtungematerial bis in das Rohrinnere
vorquellen und durch Verengung dessen Forderleistung beein-
trichtigen ktnne. Nichtsdestoweniger schliigt diese Entgegen-
haltung auch eine Dichtung ohne Umhiillung vor; denn der An-
spruch 2 geht aus von einem "Kern aus einem asphalthaltigen
Gemisch:von solcher Konsistenz, daB der Kern seine Form nicht
verdndert, bis er dem Druck durch das in die Muffe einge-
schobene Rohrende ausgesetzt wird". Auch Anspruch 5 erwéhnt
die Gewebehiille nicht. ’

Wie der Privatgutachter Prof. K{Jllll einrbumt (Gut-
achten S. 11) kann der Pachmann dem Patent F@Jlll) I entnehmen,
daB die zu verwendende Dichtungsmasse aus Bitumen und minera- ,
lischen PFiillstoffen bestehen soll. Irrtiimlich meint er jedoch
aus einem spdteren Patent 1 662 603 (Ferguson II) folgern zu
diirfen, daB die Dichtungsmasse weich (nach Prof. )
 "butterweich") sein miisse. Es ist jedoch patentrechtlich unzu-
lédssig, die erst in PR II (S. 2, 2. 79, 91) erwihnte
Penetration von 75 bis 125 einfach auf F@ I zu liber-
tragen, der selbst fiir den umhiillten Kern ein Material von
geniigender Steifigkeit (S. 3, 2. 67) fordert, eine Forderung,
die fiir den hiillenlosen Kern sogar zu einem Merkmal des vorher
zitierten Patentanspruchs 2 gemachf worden ist.

5

Der Senat gelangt also in Ubereinstimmung mit den beiden
angefochtenen Entscheidungen und mit dem gerichtlichen Sachver-
stdndigen (S. 12) 2u dem Ergebnis, daB in der USA-Patentschrift
1 608 470 die Verwendung eines im Noxrmalzustand formbesténdi-
gen, jedoch nach Art des Anspruchs 1 des Streitpatents "kalt
quetschbaren, plastischen" Dichtungsmittels offenbart worden
ist.

b) Unzweideutig ist dem Patent F@iHI auch die Lehre
zu entnehmen, mit fabrikméBig vorgeformten Dichtungselementen
zu arbeiten, von denen eins vor dem Zusammenfiigen der beiden
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Rohrenden an der Dichtungsstelle eingelegt wird. Dieses er-
gibt sich aus Patentanspruch 5 und aus folgenden Stellen dep
Patentbeschreibung: Nach S. 1, 2. 57 f soll das Verbindungs.
element "fertig hergestellt und versandt werden und auf den
Baustellen zum Einsetzen in die Rohrverbindungsstellen sofo
bereit sein", und nach S. 1 2. 103 sowie S. 2, Z. 85 entwede
in Ringform oder in Streifenform geliefert werden.

Die Vordimensionierung ist in dieser Entgegenhaltung zwar
nicht ausdriicklich verlangt, ergibt sich aber aus der Verwen-§
dung vorfabrizierter Yormteile von selbst. Jeweils eins dieser -
vorgeformten und vordimensionierten Verbindungselemente soIlI"
an der Baustelle vor der Verlegung der Rohre in die zu dichte
de Stelle eingebracht werden (vgl. Anspruch 5, Figur 1, Pa-
tentbeschreibung S. 1, Z. 97).

¢) Endlich so0ll der Druck, welcher beim Zusammenpressen
der beiden Rohre erzeugt wird, ausgenutzt werden, um die Fugen
der Dichtungsstelle mit der Dichtungsmasse auszufiillen (An-
spriiche 1 ~ 4; Beschreibung S. 1, 2. 98/99).

Hiernach ist dem F@Jl-Patent I bereits das ganze Ver
fahren der Einquetschdichtung unter Verwendung vorgeformten,
"kalt quetschbaren, plastischen" Dichtungsmaterials zu ent-
nehmen.

2. Ungeachtet der aufgezeigten lbereinstimmungen vertritt
die Beklagte, unterstiitzt von ihren Privatgutachtern, den
Standpunkt, die USA-Patentschrift 1 608 470 weise grundle-
gende Unterschiede zum Erfindungsgedanken des Streitpatents
auf. Diese Unterschiede erblickt sie in folgenden vier Merk-
malen: '

a) Das Dichtungsmittel von Pl erfordere wegen seiner
mangelnden Standfestigkeit stets eine Umhiillung.
Diese Auslegung ist oben unter III, 1 a als irrtiimlich nach-
gewiesen worden.

o
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b) Das Fgui)-Patent beschrinke sich auf die Abdichiung
von Glockenmuffenrohren, widhrend das Streitpatent in erster
Linie Palzrohre behandele und als sein Verdienst in Anspruch
nehmen ktnne, erstmals eine brauchbare Dichtung fiir Falzrohre
geschaffen zu haben.

Hieran ist zutreffend, daf sich die USA-Patentschrift
eingangs die Aufgabe stellt, eine Dichtung fiir AbwHsser- und
Wasserrohre "of the bell and spigot type" zu schaffen. Dabei
werden in den Patentzeichnungen ausschlieflich Glockenmuffen~
rohre gezeigt. Wie aus den Zeichnungen und Beschreibungen der
USA-Patente Nr. 1 605 533 und 2 170 181 zu ersehen ist, umfagt
der Rohrtyp mit "bell and spigot" jedoch auBer den Glocken-
muffenrohren zugleich auch die Falgrohre. :

Unzutreffend ist iiberdies die Ansicht, das Streitpatent
befasse sich vorzugsweise mit der Dichtung von Falzrohren.
Vielmehr beziehen sich die Patentanspriiche und der einlei-
tende Teil der Patentbeschreibung (bis S. 2, Z. 11) unterschied-
los auf alle Rohre. Unter den Ausfiihrungsbeispielen der Patent-
geichnung befinden sich ein Rohx mit Spitzmuffe (Falzrohr;
vgl. Pig. 1 und 2, sowie S. 2, Z., 22 - 49 der Beschreibung) und
3 Rohre mit Glockenmuffe (Fig. 3 - 8, sowie S. 2, Z.-4Q - 66
der Beschreibung). Nirgends findet sich eine Andeutung, das der
Erfindungsgedanke sich bei Falzrohren mit groferem Nutzen als
bei Glockenmuffenrohren anwenden lasse. Daher kinnte die nur
als eine von mehreren Ausfiihrungsbeispielen in der Patent-
gzeichnung dargestellte Erfindungsform, selbst wenn sie besonder
Yorteile ergeben sollte, nach einem anerkannten patentrecht-
lichen Grundsatz nicht fiir die Beurteilung des Fortschritts
und der Erfindungshthe gugrunde gelegt werden, weil der an-
geblich fiir Falgzrohre vorhandene besondere "Vorteil", der jetzt
gleichsam als erfindungswesentlich und patentbegriindend be-
geichnet wird, in der Beschreibung nicht ausdriicklich als sol-
cher erwiihnt und offemnbart ist und weil -mithin insoweit iiber-
haupt keine schutzfBhige lehre zum technischen Handeln ver-
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mittelt wird (BGH vom 2.12.1958 - I ZR 144/57 - 8. 15 -
Braupfanne; GRUR 1960, 542, 544 r. Sp. - Plugzeugbetankung 1%

Endlich hat es die Beklagte nicht zur berzeugung des
Senats darzutun vermocht, inwiefern allein das Streitpatent un
nicht auch das Verfahren nach P} I zur Abdichtung von
Falzrohren geeignet sein so0ll. Jedenfalls ist die von den
Privatgutachtern in den Vordergrund gestellte Stirnfléchen-
dichtung, wie anschlieBend dargelegt wird, auch bereits bei

A I vorhanden.

¢) Der Privatgutachter Prof. K{JJ ftinrrt es bei der §*
Priifung der Neuheit (S. 11) und der Fortschrittlichkeit (S.24)"
als erfindungswesentliches Merkmal des Streitpatents an, dag
es erstmals mit einer Stirnfliéchendichtung arbeite. Demgegen-§
iiber lassen bereits die Patentzeichnungen (Fig. 4 und 6) von

- Ferguson I eindeutig erkennen, dag auch dieses Verfahren den

Raum zwischen den beiden Stirnwiinden der Rohrenden als Dich-
tungsraum ausnutzt. Diese zeichnerische Darstellung ist auch
keineswegs ein Zufallsergebnis, sondern entspricht der wohl-
iiberlegten Absicht.des Erfinders, wie folgende beiden Stellen
aus der Patentbeschreibung dartun:

8. 2, 2. 9 £ff: "sich derart zu vérformen, daB er zwischen
den aufeinanderstoSenden Enden der Rthre und zwischen Glocke
und Spitzende ... eingepreft wird".

S. 2, 2, 119 £f: "... verursacht eine Verformung des Dich-
tungselements C in der Weigse, daB Teile desselben in den .
ringformigen Spalt (zwischen der #uBeren Oberfléiche der Rohr- T
spitze B und der inmeren Oberfliche der Glocke fA)iund zwischn
das Ende der Rohrspitze B und das anstoBende Ende des an-
grenzenden Rohrs, aus dem sich die Glocke A hervorwtlbht,
eingepreBt werden". - '

Hiernach ist die Herbeifilhrung einer Stirnfliéchendichtung
bereits von der USA-Patentschrift eindeutig gelehrt worden.
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d) Der Erfindungsgedanke des Streitpatents wire demnach,
wie auch der gerichtliche Sachverstiéindige bestltigt, vollig
durch das Verfahren nach P— I vorwegéenommen, wenn nicht
das Streitpatent andersartige Angaben iiber die Zusammensetzung
der Dichtungsmasse enthielte.

Auch die Beklagte hat erkannt, daf ihr Patentanspruch 1 un-
eingeschridnkt der Vernichtung wegen fehlender Neuheit anheim-
fallen miiBte, falls aus ihm nicht die Anweisung herleitbar
widre, ein Gemisch aus Bitumen und Kunstharz als Dichtungsmittel
zu benutzen. Sie hat daher einen neuen Anspruch 1 vorgeschlagen,f
der sich auf die Verwendung eines "vorgeformten bei normaler ;
Temperatur plastischen, kalt quetschbaren und formbesténdigen
Dichtungsmittels ausg_bitumindser Masse und Kunstharz" be-

W D G S wal aie- S G R SN

schrinkt. Die Einfiihrung dieses neuen Anspruchs wiirde einer
Teilvernichtung des alten Hauptanspruchs gleichkommen, ‘da
kiinftig Massen mit gleichen Eigenschaften, aber von abweichen-
der Zusammensetzung nicht mehr unter den Patentschutz fallen
wiirden.

Im Rahmen der Neuheitspriifung ist festzustellen, das8 dem
PGP I-Patent noch nicht die Lehre, sich eines Gemischs
von Bitumen i} XKunstharz mu bedienen, entnommen werden kann,
so daB es einem auf dieses Ausfiihrungsbeispiel beschrénkten
Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht mehr als néheits-
schddlich entgegenstehen wiirde.

3. Auf die spiteren Patente des gleichen amerikanischen
Erfinders, némlich USA-Patente 1 662 603 (PR II) und
1 814 687 (FQJD I11) vraucht nicht eingegangen zu werden,
da sie dem Streitpatent nicht ndher als P I stehen.
Insbesondere eriibrigt sich daher eine Entscheidung.der Streit-
frage, ob das in diesen Patentschriften erwiihnte "Rollen"
(PR II spricht auf S. 3, Z. 56 geriauer von einem "Aus-
rollen" zwischen zwei aich bewegenden Fléchen) technisch etwas
anderes ist ala das Einquetachen dea Streitpatents.

Sy ———n —— aem
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4. Die deutsche Patentschrift 262 808 (1912) fithrt en-
stelle der landléufigen Muffenrohre mit Glocke oder Falz eipe
neuartige Rohrverbindung mittels zweier, sich zu einem keil-
formigen Packungsraum erginzenden Aussparungen in den Stirn-
fldchen der Rohre ein. Auf den Absatz der Stirnfliche des mwa?
Rohres soll ein nachgiebiger Dichtungsring aufgelegt werden,
der sich beim Zusammenpressen der beiden Rohre keilfdrmig NS
zwischen den beiden Stirnfliéchen deformiert. Von den drei Merkss .
malen des Streitpatents ist in dieser Entgegenhaltung die Be.
schaffenheit des Dichtungsmittels als kalt quetschbar und
plastisch nicht deutlich offenbart; auBerdem ist nicht klarg- ®
stellt, da8 das gleiche Dichtungsverfahren auch unter Verwen-§-
dung landléufiger Rohrprofile zum Ziele fiihrt.

5. Die deutsche Patentschrift 277 127 behandeélt entge@m‘
der Auffassung des gerichtlichen Sachverstdndigen (S. 14) keine
Stemmdichtung, sondern eine Dichtung fiir Muffenrohre, bei der
eine aus Teerwerg vorfabrizierte Biichse iiber das Ende des einen -
Rohres geschoben und mit diesem zusammen in die (Glocken-)
Huffe des néchsten Rohres hineingestoBen wird. Zwecks Errei-
chung einer Stirnfliéchendichtung ist in Anspruch 2 die An-
bringung eines engeren Flanschs (a 1) an der Biichse (a) vor-
gesehen. - Diese Erfindung ist allein fiir Glockenmuffenrohre,
nicht fiir Palzrohre verwendbar.

6. Die USA-Patentschrift 1 240 287 (Woodward von 1917)
beschreibt. die Dichtung von Rohren mittels vorbereiteter
Einlageringe oder -streifen aus bitumintsem Material. Auch
eine Dichtung der Stirnfléchen wird bereits Wert gelegt (vgl:
Fig. 3 und 7). Der entscheidende Unterschied zum Streitpatent
ist jedoch darin zu erblicken, daf das Fugenband der Entgegen-
haltung nicht kalt verquetschbar ist, sondern vor dem Zu-
sammenachieben der beiden Rohre mit Hilfe eines Lisungsmittels
oder durch Erwirmung weich gemacht werden muS.
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7. Die USA-Patentschrift 2 051 557 (1936) weist durch die
besondere Ausgestaltung der Stirnfléchen (hier allerdings fiir
Falz- und Glockenmuffenrohre gezeigt) eine gewisse Verwandt-
‘schaft mit DRP 262 808 (vgl. oben unter 4) auf. Eine Kombi-
nation der drei Merkmale des Streitpatents kann dieser Patent-
schrift nicht entnommen werden.

8. Die USA-Patentschrift 1 971 100 (1925) kennt gar keine
Quetschdichtung, sondern nur eine Verbindung von jeweils zwei
Ringen (Grundring und Stirnring), wobei der Grundring so
dimensioniert sein kann, aber nicht sein muB, da8 das Rohrende
des eingebrachten Rohres darauf ruht (Pig. 4 und 8. 2, 2. 12).
Eine Deformation der Dichtungsringe mittels Einquetschens des
einen Rohrendes in die Glockenmuffe des anderen Rohres ist
nicht vorgesehep. :

9. Die britische Patentschrift 310 456 (1928) schreibt
die Abdichtung eines Falzrohres mittels Einrollen eines
"elastischen Ringes aus Gummi oder dergleichen" vor (S. 1,

Z. 51). Von der plastischen Verformbarkeit des Bitumens wird
also, wie der gerichtliche Sachverstidndige (S. 14) hervorhebt,
kein Gebrauch gemacht.

10. Den drei deutschen Patentschriften 641 9683643 655
und 651 929 ist gemeinsam, daB sie sich auf Vorschléige iiber
Dichtungsmassen beschrinken, ohne ein Dichtungsverfahren fiir
die Rohrverlegung mitzuteilen.

Im einzelnen schliéigt DRP 641 968 eine Korrosions- und ,
Dichtungsmasse vor, bestehend aus einem Gemisch von Kopalhargzen,
Riginustl und pulvrigen Mineralfiillstoffen. DRP 643 655 lehrt
die Anwendung einer Binde aus nicht erhértendem, dauernd
plastiach bleibendem Material, bestehend aus Bitumen und
Fillstoffen oder aus Protoparaffin mit Erdwachs, fiir Abdich-
tungszwecke. DRP 651 929 offenbart eine elastische Dichtung,
hestehend aus einem Kern getrénkter Pasern, und einer Aufien-
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hiille, bestehend aus einer Mischung von geblasenem Bitumen,
Asbestfasern und Fettpech. Als neuheitsschédliche Vorver-

offentlichungen ktnnen diese Patentschriften nicht angesehen
werden. '

11. Polgende Vorvertffentlichungen befassen sich aus-
driicklich mit der Moglichkeit, die Standfestigkeit des Bitumens
durch Kunsthargzuschlag zu verbessern, zum Teil auch mit
der Verwendung derartiger Gemische zu Dichtungszwecken:

a) In der 5. Auflage des Buches von Abraham "Asphalts
allied substances", 1945, wird auf Seite 532 auf die Mog-
lichkeit hingewiesen, durch Kunstharzgusiitze den Erweichungs-
punkt bzw. die "ZHéhigkeit" bituminbser Stoffe zu erhdhen; auf
Seite 533 wird zwecks Verringerung der Temperaturempfindlich-
keit der Mischungen eine Beimischung von Cumaron-, Paracumarm-
harz oder Phenolformaldehydharg empfohlen. Endlich wird auf
Seite 586 desselben Buches ausdriicklich darauf hingewiesen,
daB sich die mit Harzzusatz versehenen Bitumina auch als Dich
tungsstoffe (“"caulking compounds') eignen.

b) In der 3. Auflage des Buches "Bitumen in der Praxis"
(1944) erwihnen die Verfasser Heinrici und Temme, daB8 Kunst-
harze geeignete Mischungskomponenten zum Bitumen sind (S. 48).

¢) Krannich erwihnt in .:einem Aufsatz in "Die chemische
Fabrik" von 1940, S. 234, da8 der Verspridungspunkt handels-
tiblicher Bitumina durch Zusatz von Oppanolen um etwa 300
herabgesetzt und gleichzeitig deren Temperaturstandfestigkeit
etwa um die gleiche Temperaturspanne erhoht werden kann.

von Dehnfugen bei Betondecken oder BetonstraBSen bezeichnet.

d) Endlich haben sich die Kléger noch auf eine Patent-
schrift DRP Nr. 744 853 (ausgegeben 1944) berufen, deren Pa-
tentanspruch folgenden Wortlaut hat: -

-
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YDauernd plastisch bleibende Hasse zur Verwendung
auf bandférmigen Trédgern fiir Korrosionszwecke oder
in Verbindung mit Fasern als Abdichtungsmasse,
bestehend aus einer Mischung von Produkten der Erd-
bldestillation oder Braunkohlenverschwelung mit
einem Zusatz von weichgummiartigen Polymerisaten
des Isobutylens”.

Die Beklagte hat der Beriicksichtigung dieser erst in der
niindlichen Verhandlung ifberreichten Druckschrift widersprochen.
Einer Entscheidung iiber die Frage, ob diese Entgegenhaltung
als verspitet zuriickzuweisen wire, bedarf es nicht, da sie
am Ergebnis der Entscheidung nichts déndert.

Die Neuheit des Erfindungsgedankens des Streitpatents ist
demnach zu bejahen, weil keine der besprochenen Entgegenhal-
tungen die vollsténdige Kombination aller Verfahrensschritte
des Streitpatents (nach deasen gebotenef Einschriédnkung auf
die Stoffauswahl: "Bitumen plus Kunstharz") vorwegnimmt. Auf
weitere Entgegenhaltungen braucht nach den Erkl&rungen, welche
die Nichtigkeitskliger vor dem Gutachterauftrag’ an den ge-
richtlichen Sachverstédndigen abgegeben haben, nicht einge-
gangen zu werden,'zumal die nicht ertrterten Patentschriften
auch vom Senat als ferner liegend erachtet werden.

o
o N

IV, Fortschritt_ und Erfindungshéhe:

Hinsichtlich der Fortschrittlichkeit des neuen Gedankens,
die Standfestigkeit einer zur Abdichtung von Betonrohren
bestimmten bitumintsen Masse durch Kunstharzzusatz zu erhd-
hen und sodann die weiteren Verfahremsschritte des Streit-
patents durchzufiihren, bestehen keine Bedenken.

Der gerichtliche Sachverstéindige hat das Vorliegen einer
Bereicherung der Technik fiir den Fall, daB die Offenbarung.
als solche bejaht werde, anerkannt. Auch 1ldft der unbestritte-
ne wirtschaftliche Erfolg des Tok-Bandes erkennen, daf8 das
Dichtungsmittel und seine Anwendung in dem vorgeschriebenen
Verfahren einem Bediirfnis der Praxis entgegenkamen.
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Hingegen fehlt es dem Streitpatent an der erforderlichen Er-
findungshthe. Wie die Beklagte in Ubereinstimmung mit dem ge-
richtlichen Sachverstiéndigen hervorgehoben hat, bvesteht das
VWesen des Streitpatents darin, da8 es im Rahmen eines an sich
bekannten Dichtungsverfahrens die Anwendung eines an sich eben-
falls bekannten Dichtungasstoffes vorgeschlagen hat. Oder andmg ‘
ausgedriickt: Das Verdienst des Streitpatents erschipft sich
darin, in dem Dreistufen-Verfahren nach F@Ji den Austausch
des frither iiblichen gegen ein ingwischen bekannt gewordenes,
wirksameres Dichtungsmittel vorgenommen zu haben. Die Uber-
nahme dieses durch wissenschaftliche Vertffentlichungen (ins-
besondere Abraham) bereits vorbeschriebenen Dichtungsmittels
"Bitumen plus Kunsthargz" in den Betonrohrbau erforderte gewise
Uberlegungen des Fachmannes, die aber keinen Erfindungsrang
haben, weil die Verbindung der an sich bekannten Einzelelemente
hier naheliegend war. Auch der gerichtliche Sachverstindige or-
blickt:nur eine bescheidene Leistung darin, das von Abraham
beschriebene Dichtungsmaterial in dem Verfahren von FEilll)
einzusetzen.

Die Beklagte hat auch nicht darzutun vermocht, daB der
Anwendung einer Abdichtungsmasse aus Bitumen und Kunstharsz
ernstliche Vorurteile der Fachwelt entgegengestanden hétten.
Soweit die Beklagte sich darauf beruft, es gebe Dichtungs-
mittel, die in Verbindung mit Beton zu chemischen Reaktionen
filhren, ist ihr entgegenzuhalten, da8 die Beschreibung des
Streitpatents weder auf diese Gefahr hinweist, noch eine An-
weisung dazu enthidlt, wie dieser Gefahr begegnet werden kamn.
Ebensowenig kann es das Streitpatent fiir sich in Anspruch
nehmen, das Dreistufenverfahren nach PR erst fiir gans
grofe Rohrdurchmesser anwendbar gemacht zu haben. Denn es ist
weder ersichtlich, da8 das Verfahren nach G I fur
grifere Dimensionen unbrauchbar gewesen wire, noch enthiélt das
Streitpatent eine besondere Verhaltensregel fiir gro8e Rohre,
welche zur Uberwindung fachméinnischer Vorurteile dienen ksnnté.
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Selbst der Hinweis der Beklagten, daB tiber 25 Jahre zwischen
der Anmeldung des P@lH-Fatents und der Anmeldung des
Streitpatents verstrichen seien, vermag nicht ihre Auffassung
zu erhiéirten, daB die reine Anwendungslehre des Streitpatents
eine schipferische Leistung beinhalte. Denn die wissenschaft-
lichen Vertffentlichungen tiber Herstellung und Anwendungs-
méglichkeiten einer Abdichtungsmasse aus Bitumen und Kunst-
harz datieren siémtlich erst aus den Jahren 1940 bis 1945. Die
Beklagte selber hat nicht vorgetragen, daB8 die Fachwelt be-
reits wesentlich vor diesen Jahren in der lLage gewesen sei,
von dieser neuartigen Abdichtungsmasse Gebrauch zu machen.
Infolgedessen verbleiben als Zeitraum, in dem die Fachwelt
der Anwendungslehre des Streitpatents noch nicht niéher ge-
treten ist, nur die Jahre von 1944 bis 1947, also eine recht
kurze Zeit, die iiberdies wegen der Kriegs- und Nachkriegs-
wirren der Fortqntwicklung‘der Technik weder in Europa noch
in USA sonderlich giinstig war. Der auf Grund des Standes der
Technik ohnehin auf die Stoffauswahl "Bitumen plus Kunstharz"
einzuschrinkenden Verfahrenslehre des Patentanspruchs 1 kamn
somit keine Erfindungshthe zugebilligt werden (vgl. auch BGH
in GRUR 1960, 27 - Verbindungsklemme).

V. Die Patentanspriiche 2 - 12:
| e
Nach der Nichtigerklérung des Hauptanspruchs sind auch die
Anspriiche 2 -~ 12, von denen keiner einen selbsténdigen Er-
findungsgedanken enthilt, nicht mehr aufrecht zu erhalteni.
Einer Begriindung im einzelnen bedarf es nicht, da die Beklagte
insoweit in der Berufungsinstanz keine Beanstandungen gegen

die angefochtenen Entscheidungen vorgebracht hat.

Beziiglich der neu formulierten Angpriiche, welche die Be-
klagte in der miindlichen Verhandlung vorgeschlagen hat, ist
Tfolgendes zu bemerken: Der neue Anspruch 1 stellt, wie bercits
oben angedeutet, eine Beschriinkung auf dasjenige Verfahren dar,
welches durch Verwendung einer in diesem Zusammenhang noch



-~ 23 -

nicht als bekannt nachgewiesenen Dichtungsmasse allenfalls g
neu anzusprechen ist. Jedoch kann das Patent mit diesem ney
Hauptanspruch nicht aufrechterhalten werden, weil ihm jeden-
falls die nttige Erfindungshthe fehlt. Die neuen Anspriiche 2
und 4 scheitern daran, da8 die Anbringung eines Voranstrichs
sowie einer Einlage aus Geweben oder Stricken bereits als be.
kannt nachgewiesen worden ist. Anspruch 3 kann, wie bereits
oben erwdhnt, schon deshaldb nicht gewidhrt werden, weil die
Beklagte im Anmeldeverfahren auf einen inhaltsgleichen Sach-
anspruch verzichtet hat.

Die Berufungen der Beklagten waren also mit der Kosten-
folge aus §§ 40, 42 Abe. 3 PatG als unbegriindet guriicksguweis

Bock Jungbluth Pehle Spengler Ebel
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