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Pate §§ 6. 47
Schaumgummi

Liegt vdllige oder teilweise Identitédt des Erfindungs-
gegenstandes des Streitpatentes mit ‘dem Gegenstand ei-
neg dlteren nicht zum Stand der Technik gehorenden
Rechtes vor, das im Erteilungsverfahren zur Abgronzung
des Erfindungsgegenstands des Streitpatonts herange-
zogen worden ist, so bleibl fiir den Verletzungsrichter
glelohwohl die unterste Schranke der Auslegung der sich
-aus dem reinen Wortlaut der Anspriiche des ShICLUPaLanS
érgebende sog. unmlttelbare erlndungsgegensband !Br-
ginzung zu BGHZ 3, 365). ,

BGH, Urt. v. 16. Dezember 1958 - I ZR 174/57
0LG PFrenkfurt (Maln)
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1 2R 17437 Lf )
Verkiindet
anm 16, Dezember 1658
unau, Justvizobersekretar,
s Urkvadsbeambter der Ge-
schédftsstvelle

ITn Nawen des Volkes

In dem Rechitsstreit

Kldgerin und Revisionskl&dgerin,
-~ Prozefbevollmidchtigters Rechtsanwalt Frhr.v.

gegen

Beklagte und Revisionsbeklagte,
~ ProzeBbevollmichtiglier: Rechtsanwalt Prof, Dr.

Hat 6er Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
mindliche Verhandlung vom 16. Dezember 1958 unter Mitwirkung
der Bundesrichiter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Kriger-~Nieland, Dr.
Christoph, Dr. Weiss und Dr. Spreng

fiir Recht erkannt:

..

Des Urteil des 6., Zivilsenals des Nberlandesgerichts
in Frankfurt/Main vom 27. Juni 1957 wird aufgehoben.

Der Unterlassungsaunspruch ist seit dem 17, Hai 1958
in der Hauptsache erle@igt°

Im iUbrigen wird die Sache zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch liber die Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zurickverwieseun.

Von Rechts wegen
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Die Klégerin ist Inhaberin des deutschen Patents Nr.551 467,
das ein Verfahren zur Herstellung von pordsem Kauischuk aus
widssrigen Kauitschukdispersionen betrifft. Die Schutzdauer desg
seit dem 20. April 1930 erteilten und wdhrend des leizten
Krieges freigegebenen Patenis ist laut Mitteilung des deut-
schen Patentamts an das Landgericht vom 10. August 1954
gendfl AHKGes. Nr. 8 bis 17.5.1958 verlidngert worden.

Die Patentanspriiche lauten: Y
1. Verfahren zur Herstellung von pordsem Kautschuk aus g
widsserigen Kautschukdispersionen, dadurch gekennzeich~ ol
net; daf den Dispersionen schaumbildende Stoffe zuge- g

setzt werden und die Dispersionen durch kréaftiges
Rithren in einen Schaum verwapdelt werden, der noch die
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niecht agglomerierten Dispersionen enthdlt, worauf der
Schaum durch Trocknen, wdrmeempifindlich machende oder
nech einiger Zeit koagulierend wirkende Stoffe ver-
festigt wird.

Verfahren nach anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
das Durchrilhren der Dispersionen durch Einblasen von
Luft oder anderen Gasen hewirkt oder unterstiitzt wird.

Vexrfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet,

daB die koagulierend wirkenden Stoffe, gegebenenfalls

zugsammen mit Zusatz- und Parbstoffen, vor oder nach der

Schaumbildung eingemischt werden.
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4, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf
der Schaum in Formen oder auf Unterlagen verfestigt wird.
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Die Beklagte zu i) stellt her und vertreibt Schaumgummi-
erzeugnisse. Sie hat im Februar 1950 den Betrieb der Firma
Gunni B in DY ivernonmen, die die Fabrikation
Ende 1948 aufgenommen hatte. Die Beklagten zu 2) und 3) sind
ihre Geschaftsfiihrer.

Die Kldgerin ist der Ansicht, daB die Beklagte zu 1)

tim folgenden Beklagte genannt) das Klagepatent verletze.
Sie vertritt den Standpunkt, wesentlicher Erfindungsgedanke
des Klagepatents sei, daB die zu Schaum geschlagene Dispersion:
bei Beendigung des Schaumschlagens noch nicht irreversibel
(endgiiltig) agglomeriert (aneinandergelagert) sei und der
Schaum nach Beendigung des Schaumschlagens und vor der
Vulkanisation verfestigt werde. Das Klagepatent habe damit
das bis dahin bestehende, insbesondere in dem &lteren, nicht
vorverdifentlichten Patent der Firma K. Dry Products (im
folgenden X.D.P.~Patent bezeichnet) Nr. 521 307 zum Ausdruck
komaende Vorurteil ilberwunden, dafl eine Agglomeration vor

dem Schaumschlagen zur Festbtlegung dexr Struktur notwendig sei.
Denn das wesentilichie Merkmal des K.D.P.-Patents sei die Agglo-
meration vor dem Schaumschlagen; Agglomeration im Sinne des
K.D.F.-Patenis bedeute aber irreversible Agglomeration.

Dieses, ein Verfahren zur Herstellung von pordgem Kaut-~
‘ schulk betreffende, seit dem 31. l&Erz 1928 erteilie XK.D.P.-
Patent besagt in seinen Patentanspriichen folgendes:

1. Verfahren zur Hersiellung von porosem Kautschuk aus
Kautschukmilch, dadurch gekennzeichnet, daBl diese ge-
gebenenfalls unter Zusatz von Schaumbildnern agglo-
meriert, auf mechanischem Wege in Schaum Ubergefiihrt
und aisdann vulkanisiert wird.
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2. VYerfahren nach Anspruch 1, gekenngeichnet durch die Ver-
wendung von Calciumformiat als agglomeriereundem Mittel.

In der Pateutbeschreibung dieses Patents (S. 2 2. 4 £f) ist
dazu folgendes angegeben:

"Der Grundgedanke der vorliegeunden Erfindung besteht nun
darin, daB8 man durch entsprechend gefiihrte Agglomeration
der Kautschukmilch und mechanische Herstellung eines halt-
baren Schaumes aus derselben von vornnerein fiir ein stabiles
Schaumgeriist sorgt, welches durch die darauf folgende Vul-
kanisation fixiert wird. Dieses Verfahren stellt somit das
einzige dar, welches die Hersiellung von Schwammkautschuk
direkt aus Kautschukmilch gulédft. Im folgenden wird ein
AusTiihrungsbeispiel angefithrt, ohne daB aber die Erfindung
darauf beschrankt wire."’

Daraus folgert die Kldgerin, daB nach dem K.D.P.-Verfahren
uur gearbeitet werde, wenn der agglomerierte Latex spdtestens
durch das Schaumschlagen irreversibel werde. Dies sei auch
daraus zu entnehmen, daff das im Patentanspruch Ziff. 2 als
eingiges Agglomerationsmittel genannte Calciumformiat ein
Mittel sei, das eine irreversible Agglomeration bewirke.

Die Beklagie dagegen arbeitet nach der Behauptung der Klégerin
nach dem Klagepaient; denn sie vermeide, den Dispersionen vor
dem Schaumschlagen jrreversibel agglomerierende Stoffe wie
Calciumformiat zuzuselzen und verwandle den Latex absichi-
lich nur in reversible Schéume, die erst nach Beendigung

des Schaumschlagens durch Trockiien oder Beifiigung wiarme-
empfindlicher Stoffe, die vor, widhrend oder nach &em Schaum-
schlagen zugesetzt wiirden, aber erst nach Beendigung des
Schaumschlagens koagﬁiierend wirkten, verfestigt wiirden.
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Tabei bediene sie sich u.a. auch gerade der in den Aus-
filhsrungsbeispielen des Klagepatents genannten Zusatzsioffe,
wie Zinkoxyd und Ammonsalze oder Zinkoxyd und Kieselfluor-
wasserstoffsaure Salze, die im Rahmen des Klagepatentver-
fahrens von dem Patentschutz mit umfaBt wiirden. Die Nach-
arbeitung des K.D.P.-Patents habe ergeben, daB mit diesem
Vexrfehren keine prauchbaren Schaumgummifelle hergestellt
werden komniten. Da die Erzeugnisse der Beklagien aber brauch-
bar seien, kiénnten sie nur nach dem Verfahren des KXiagepa-
tents hargestellt sein. .

Wach Auffassung der Xldgerin sind fiir dieses patentver-
letzende Verhalien der Beklagten zu 1) ‘deren Geschiftsfiihrer,
die Beklagiten zu 2) und 3), mit verantwortlich.

Die Klagerin, die nach ihrer Angabe die Beklagten im April
1952 verwarnt hat, fordert mit der Klage Verurteilung der
Beklagten als Gesamtschuldner,

Py

I. es zu unverlassen,

bei Herstellung ihrer Schaumgummierzeugnisse das
Bundespatent der Klédgerin Nr. 551 467 ~ Verfahren
zur Herstellung von portsem Kautschuk aus wissrigen
Kautschukdispersionen - dadurch zu benutzeh;‘daB sie
diesen Dispersionen schaumbildende Stoffe, wie 2z.B.
Seifen, zusetzt und die Dispersionen durch krdftiges
Rithren und/oder‘Einblasen von Iuft in Schiume ver-
wandelt, die keine irreversiblen Agglomerate des
Iatex enthalten, und den Schaum in Formen oder auf
Unterlagen wie z.B. Textilien durch Einmischen von
Ratrium-Silicofluorid, Zinkoxyd und Ammonsalzen ver-
festigt,




II. i, der Kldgerin iiber den Umfang der Patentbenutzung im
Sinne der Ziff., I Rechnung zu legen.

2. den aus der Rechnungslegung nach Ziff. II 1 sich
ergebenden Schaden zu einem Teilbetrag in Hihe
von 5 % des Umsatzes zu ersetzen,

hilfsweise

festzustellen, daB die Beklagten verpflichtet
seien, der Klédgerin den Betrag als Lizenz zu
zahlen, der sich nach der Auskunft (II 1) auf
Grund der geméf AHK Gesetz Nr. 8 festzusetzenden
Bedingungen ergibt.

Die Beklagten haben Klageabweisung beantragt. Sie haben

in Abrede gestellt, das Klagepatent verletzt zu haben, und
machen geltend, daB die Beklagte zu 1) nach der Lehre des
K.D.P.-Patents verfahref ohne hierbei auf die Anwendung
bestimmter Agglomerationsmittel beschrankt zu sein. Dieses
Patent habe zuerst gelehrt, den Latex zu Schaum zu schlagen.
Das sei fir die Schaumgum:ifabrikation babnbrechend gewesen.
Das XKlagepatent hingegen filhre zu keinen brauchbaren Ergeb-
nissen. '

Tie Beklagten stellen in aAbrede, daB8 das K.D.P.-Patent eine
irreversible Agglomeration vor Beendigung des Schaumschla-
gens lehre. Es fordere vielmehr nur eine entsprechend ge-
fiihrte Agglomeration, d.h. eine solche Agglomeration, die
die Herstellung eines haltbaren, vulkanisierfdhigen Schau-
mes ermégliche. Eine Koagulierung des Latex, die ein Schaum-
schilagen unmdglich machen wiirde, miisse nach dem Sinn und

Zweck des K.D.P.-Patents gerade vermieden werden. Das K.D.P.-

Patent schlieBe auch nicht eine Verfestigung des Schaumes
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nach Beendigung des Schaumschlagens aus. Es sei in der
Patentschrift ausdriicklich erwdhni, daB der zu Schaum ge-
schlagene latex nach Beendigung des Schaumschlagens und vor
dem Vulkanisieren auf 70 bis 80° erwidrmt oder zwei Stunden
lang abgesetzl werden kinne (Patentbeschreibung S. 2 7Z. 41 £f),
Das Klagepatent sei, wie die Patentakten ergidben, gegeniiber
dem K.D.P.-Patent dahin abgegrenzt worden, dall die Dispersion
in einen Schaum verwandelt werde, der noch die nichtagglo-
merierte Dispersion enthalte, und dann erst die Verfestigung
durch Trocknen odexr Zusatz koagulierend wirkender Stoffe
erfolge. Sie, die Beklagte, agglomeriere aber vor dem Schaum-
schlagen.
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Yerner haben die Beklagten geltemd gemacht, die Zusatzan-
spriiche Nr. 3 und 4 des Klagepatents (Beimischung von koa-
gulierend wirkenden Stoffen vor und nach dem Schaumschlagen
und Verfestigung des Schaumes in Formen und auf Unterlagen)
enthielten keine selbstdndigen Erfindungsmerkmale. Die dort
angegehenen Yerfahren seien vorbekannt gewesen und nur im
Zusammerhang mit dem Hauptanspruch patentrechtlich geschiitzt.

SchliseBlich haben die Beklagten eingewendet, der Beklagte
sl 2) sei im Rahmen der inncrbetrieblichen Geschédftsvertei-
lung fiir die technischen Vorginge nicht verantwortlich.

Hilfsweise haben die Beklagten ein Weiterbenutzungsrecht
goudB Art. 7 des AHK-Gesetzes Nr. 8 in Anspruch genommen.

Die Kligerin hat ein solches Weiterbenutzungsrecht mit

dem Hinweis bestritien, daB die Beklagte erst am 5. Juni
1950 in das Handelsregister eingetragen worden sei. Falls
der Beklagten aber ein Weiterbenuibzungsrecht zustehen sollte.




sel sie verpflichtet, eine vom Patentamt festzusetzende
Lizenzgebiihr zu zahlen. Dieser Anspruch werde hilfsweise
geltend gemacht.

Das Landgericht hat nach Anh8rung des Prof. Dr. Reitstiotter
in QNP als Sachversténdigen die Klage abgewiesen.

Die Berufung der Kligerin ist zuriickgewiesen worden. Im
Besufungsverf{ahren hat die Kldgerin den letzten Halbsatz
ihres Unterlassungsantrags wie folgt neu gefaft:

"die noch den nicht irreversibel agglomerierten Latex
enthalten und den Schaum in Formen oder auf Unterlagen
wie z.B. Textilien durch Einmischen von Ratrium-Silico-
fluorid und/oder Ammonsalzen verfestigt." Die Kliégerin
hat ein Privatgutachten des Direktors des Phys.-Chem. Insti-
tuts der Universitdt H¢Jjj®, Prof. Dr. Havtwann, die
Beklagien haben ein Gegengutachien des Direkiors des Insii-
tuts fiir Phys.-Chem. an der Universitdt CEJJ . Pro:-
Dr. Jost, liberreicht.

Mit der Revision verfolgt die Klagerin ihre Klageantrédge
weiter, mit der ¥aBgabe, daf der Unterlassungsanspruch in
der Hauptsache fiir erledigt erklért wird. Die Beklagten
stimmen der krledigungserkliarung zu, im uUbrigen bitten sie
um Zuriickweisung der Revision.

Entscheidungsgrinde s

e e P mm ey Wt temie e b e memcae v et

Das Berufungsgericht verneint in Uberginstimmung mit dem
Landgericht, daB die Beklagie das Klagepatent verletze. Dabei
geht es in tatséchlicher Hinsicht auf Grund unstreitigen
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Sachverhalts davon aus, dal die Beklagte ihre Kautschuk-
dispersionen vor Beendigung des Schaumschlagens reversibel
(voriibergehend) agglomeriere.,

Mit einem solchen Verfahren aber greife die Beklagte nicht
in den Schutzbereich des Klagepatentes ein. Der Auffassung
der KlZgerin, wonach der wesentliche Erfindungsgedanke des
Klagepatents darin bestehe, daB die zu Schaum geschlagene
Dispersion bei Beendigung des Schaumschlagens noch nicht
irreversibel agglomeriert und der Schaum nach Beendigung

des Schaumschlagens und vor der Vulkanisation verfestigt
werde, konne nicht beigepflichtet werden. Die von der
Kl&gerin vertretene Auslegung, wonach die Worte "nicht agglo-
merierte Dispersion® im Anspruch 1 des Klagepatents "nicht
irreversibel agglomerievte Dispersion" bhedeuten sollen, wére
zwar zuldssis, wenn eine reversible Agglomeration bis zux
Beendizun; des Schaumschlagens nicht in den Schutzbereich
des K.D.P.~Patents einzubeziehen sei (BU S. 15). Dies treffe
jeococh nichtv zu., Vielmehr falle auch eine nur reversible
Agglomeration vor Beendigung des Schaumschlagens untexr den
Schutz des X.D.P.~-Patents. DPa das Klagepatent, wie seine
Erteilungsekten ergiben, bewuBt gegen das X.D.P.-Patent

habe abgegrenzt werden sollen, kinnten die Worte "nicht
ageglomerierte Dispersion" im Anspruch 1 des ‘Klagepatents

nur dahin verstanden werden, daB die Dispersiopen nach der
Lehre des Xlagepatentes vom Beginn des Verfahrens bis zur
Beendigung des Schaumschlagens -~ also wdhrend eines be-
stimnten Versahrensabschnittes ~ nicht dem Vorgang der
Azglomeration unterworfen werden sollten (BU S. 12). Ein
Verfahren, bei dem die Dispersionen vor Beendigung des
Schaumschlagens zielbewuBt agglomeriert oder weiter agglo-
meriert wiirden, mache somit von dem Erfindungsgedanken des
Rlzagevatents keinen Gebrauch. Hieraus folge, daB die Beklagte.
die diz Dispersionen unstreitig vor Beendigung des Schaum~
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schlagens agglomeriere, das Klagepatent nicht verletgze.

Zur Begrindung dieses Ergebnisses hat das Berufungsgericht

im einzelnen ausgefiihrit: Nach dem Sprachgebrauch der

Latex~Chemie sei unter Agglomeration die Zusamuenlagerung

der in der Kautschukdispersion enthalienen Keulschukeinzel-
teilchen zu Zwei- und Mchriteilchen zu versiehen. Diese Agglo-
meration erfolge nicht schlagartigg% sondern es handle sich

um einen Vorgang, der eine gewisse Zeit daucre und durch
mechanische dittel bewirkt und gestcuert werden kbnne. Weiter E
ist das Berufungsgericht der Auffassung, daB "eine nicht
agglomerierte Dispersion sprachlich sowohl eine Dispersion, R
die keine sgglonmerierten Einzelteilchen enthalte, als auch '
eine noch nicht agglomerierte oder voragglomerierte Dis-

persion bedeuten konne, die in einem bestimmiten Verfahrens- |
abscnnitt dem Vorgang der Agglomeration oder Weiteragglomeration 4
nicht umterworfen werde. Bei Prifung dieser Frage ist das Be- :
rufvngsgericht su der Festsvellung gelangt, daB die im Streit-
patentanspruch verwendeten Worte "nicht agglomerierte Dis-
version" uur dahin ausgelegt werden kdnnten, da8 es sich

un eine Dispersion handeln miisse, die einem zielbewuBten
Agglomerationsvorgang noch nicht ausgesetzt worden sei. Es

diirfe also eine etwa bereits voragglomerierte Dispersion

vom Beginn des Klagepatentverfahrens bis zur Beendigung

des Schaumschlagens nicht weiter agglomeriert werden., Diese
Feststellung beruht auf der Erwdgung, daB Latices, wie sie

als Ausgangsprodukte beim Verfahren nach dem Klagepatent

‘verwendet wiirden ~ diese seien als natiirliche, kiinstliche .

oder kongenirierte wissrige Dispersion n8her bezeichnet - , :
und zwar schon Naturlatex, wie auch das von der Beklagten
tiberreichte Gutachten Rz Jost ergebe, bereits in mehr oder
minder groBem Umfange Agglomerate enthielten.
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Yerner ist das Berufungsgericht der Auffassung, daB der
Begrifi der “"Agglomeration® nichts liber die Frage der
heversibilitdt (Riickgdngigmachung) besage. Das Aneinander-
haften der agglomerierten Einzelteilchen konne anfangs durch
entsprechende GegenmaBnahmen wieder riickgédngig gemachi werden,
Bei zunehmendexr Agglomeration irete jedoch auch eine chemische
Verdnderung dex agglomerierten Einzelteilchen ein, die eine
Preninung unmoglich mache (Irreversibilitét). Reversibilitat
und Irreversibilitit seien demnach Zustédnde, in denen sich
die der Agglomeraiion unterworfene Dispersion jeweils befénde.
Aul Grund der von den Parteien und ihren Privatgutachtern
vorgebrachten Zitate aus der Pachliteratur gur Zeit der An-
meldung des Klagepatents stellt das Berufungsgericht fest, '
caB das Wort Agglomeration in der Pachliteratur weder ein-
deutig noch auch nur iliberwiegend in dem Sinne reversibler
oder irreversibler Aggslomeraiion verwendet werde. Daraus
folgert das Beruiungsgericht, daB von einer nidheren Kenn-
zeichnung der Agglomeration, sofern es iiberhaupi hierauf
ankomme, abgesehen werde, wenn sich aus dem Zusammenhang

© ergebe, daBb nur das eine oder das andere, Reversibilitét

oder Irreversibilitdt gemeint sein kdnne.

Abgelehnt wird vom Berufungsgericht die von der Klagerin

aus dem von ihr vorgelegten Privatgutachien Harimann weiter-
gegogene Folgerung, daB unter der im K.D.P.~P§tent geforderten
Agglomerierung nur eine irreversible Agglomerierung verstanden
werden konue, weil das Ausgangsprodukt des K.D.P.-Verfahrens,
das Konzentrat Revertex, bereits reversibel agglomeriert sei
und der Durchschnittsfachmann zur Zeit der Anmeldung des
Klagepatenivs gewuBi habe, daB darin das Wont Agglomeraiion im
gleichen Sinne wie im W.D.P.-Patent gebraucht werde. Gegen
diese Annahme der Klédgerin spricht nach Auffassung des Be-
rufungsgerichts - abgesehen davon, daB letzlere Voraussetbzung
sweifelhaft sei - ;, daB die Agglouerztiion, wie bereits erwdhnt
ein seitgebundener Vorgang sei. Die Dispersion werde nicht




bei Beginn der Agglomeration sofort irreversibel agglomeriert,
sondern je nach der Beschaffenheit des Latex und der Wirkungs-
kraft der verwendeten Agglomerationsmittel erst nach kiirzerer
oder léngerer Zeit. Auch eine bereits reversibel agglomerierte
Dispersion konne weiter agglomeriert werden, ohne sogleich
irreversibel zu agglomerieren. Es sei deshalb moglich und
sinnvoll, auch die reversible Weiteragglomeration einer be-
reits reversibel voragglomerierten Dispersion zu fordern.

Bei einer reversibel oder nicht irreversibel agglomerierten
Dispersion handle’ es sich jedenfalls um einen bestimmten Zu-
stand der agglomerierten Teile einer Dispersion, wdhrend die
im Hauptanspruch des Klagepatents gebrauchtcn Worte "nicht-
agglomerierte Dispersion" hesagten, daB die Dispersion wdhrend
eines bestimmten Verfahrensabschnittes dem Vorgang der Agglo-
meration nicht vhterworfen werden solle.

Dies entnimmt das Berufungsgericht im wesentlichen den das
Klagepatent betreffenden Erteilungsakten. Die urspriinglich
vorgeschlagene Fassung (" ...dadurch gekennzeichnet, daB die
Emulsionen.oder Dispersionen... in einen Schaum aus der
noch in reversiblen Zustand befindlichen Dispersion oder
Emulsion und einem Gas verwandelt und daB dann die schadmige
dasse zum Absetzen in eine besténdige irreversible Masse
gebracht wird".) sei auf Vorhallt des Priifers zwecks Ab-
grenzung gegeniuber dem K.D.P.-Patent bewudt gedndert worden
in ".,.Schaum..., der noch die nicht agglomerierten Dis-
persionen enth&lt...". AuBerdem seien in der Patentbe~

" schreibung auf Seite 2 die jetzigen Zeilen 74 - 86 einge-
schoben worden, nédmlich

"Es ist ferner ein Verfabhren zur Herstellung von
porvsem Kaulbschuk aus Kautschulkmilch bekannt, naca
welchem die Kautschukmilch durch bestimmie Zusdtze
zunédchst agglomeriert, dann in Schaum iibergefiihrt
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und schlieBlich vulkanisiert wird.

Von all diesen Verfahren unterscheidet sich das
vorliegende Verfahren dadurch, daB der Schwamm-
gummi 2us den wisserigen Disﬁersionen unmittelbar
hergestellt wird, und zwar ohne Verwendung von
Blédbmitteln und ohne daB die Kautschukmilch zuvor
agglomeriert wird-"

Durch diese Anderung und Anpassung des Hauptanspruchs des
Klagepatents habe, so filhrt das Berufungsgericht weiter aus,
vermieden werden sollen, dafl der durch das dltere K.D.P.-
Patent beanspruchte Erfindungsgedanke nochmals fiir das
Klagepatent geschiitzt werde. Das sei der Anmelderin klear
erkennbar gewesen. Fir die Auslegung dieser Neufassung
niisse deshalb der Schubtzumfang des K.D.P.-Patents als maB-
gebend angesehen werden. Die Lehre dieses dlteren Rechtes
aber gehe, wie das Berufungsgerichi{ anhand der Patentschrift
und der Lrteilungsaktien des K.D.P.-Patents ndher darlegt,
-entgegen der ieinung der Klédgerin nicht dahin, daf der Schaum
bei Beendiguvug 6es Schaumschlagens irreversibel agglomeriert
sein miisse.

e e

Es ist der Revision zuzugeben, daB diese Betrachtungsweise
des Berufuungsgerichies einer rechtlichen Nachpriifung nicht
standhdlt. Zur Beschridnkung eines nach dem Inhalt des Streit-~
patenss im Wege erweiternder Auslegung an sich méglichen Schut
nwnfanges kann .zwar auch ein - aicht vorveraffentlichteé, also
nicht zum Stand der Technik gehoriges dlteres Rechi fiihren.
wie es das X.D.P.-Patent im Verhdltnis zum Klagepatent dar-
stellt. Denn es ist nicht anzunechmen, daf das Patentamt fiir
den gleichen kEriindungsgedanken innerhaldb eines kurzen Zeit-
abstandes gwei verschiedene Patente hat erteilen wollen

{RG Muw 1927,/28, 3123 1933, 185; 1940, 111§ GRUR 1939, 674,
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676; Reimer PatGes. § 6 Anm. 44; KrauBe-Katluhn-ILindenmaier

4. hufl. § 6 Anm. 25). Dies gilt im besonderen MaBe, wenn das
dltere Recht im Exrteilungsverfahren des jlingeren Rechtes ein-
gehend erdrtert und bei der Passung der Patentanspriiche des
jlingeren Rechtes bewuBSt auf eine’ Abgrenzung gegeniiber dem
nicht vorvergffentlichten, aber frilher angemeldeten dlteren
Recht Wert gelegt worden ist, wie dies im Streitfall nach den
insoweit rechtsirrtumsfreien Darlegungen des Berufungsgerichts
gutrifft. Kann hiernach im Verletzungssireit ein nicht neu-
heitsschddliches &lteres Recht einer erweiiernden Auslegung
des Streitpatentes iiber seinen sich aus der Beschreibung und
den Anspriichen ergebenden Erfindungsgegenstand hinaus eni-
gegenstehen, so darf andererseits im Verletzungsstreit derxr
Schutzumfang des Streitpatents nicht allein auf Grund von
Darlegungen in den Erteilungsakten, die in der Streitpatent-
schrift selbst keinen fir den Durchschnittsfachmann erkenn-—
baren Niederschlag gefunden haben, unter diesen sich aus der
Paitentschrift ergebenden Gegenstand der mrfindung einge-
schriankt werden. Was nur in den Ertveilungsakien enthalten ist,
dagezen aus der Patentschrift in keiner Weise entnommen werden
kann, darf nicht im Wege der Klarstellung in das Patent
hineingebracht werden (RG GRUR 1938, 768; 1944, 22).

“Ist der Gegenstand der Brfindung des Streitpatents, wie er
auf Grund des Wortlauts der Patentsnspriiche in Verbindung
mit der Patentbeschreibung und unter Beriicksichtigung des
Viissens des Durchschnittsfachmannes im Zeitpunkt der Anmel-
dung des Streitpatentes zu ermitteln ist (vgl. BGHZ 3, 365,
571), ganz oder teilweise identisch mit dem Erfindungsgegen-
stand des dlteren, nicht vorveroifentlichten Rechtes, so

rechtfertigt dies im Verletzungsstreit nicht eine Einschriankung

des Schutzumfangs des Streitpatents unter den Gegenstand der
Erfindung, vielmehr kann bei solcher Sachlage nur im Nichtig-
keitsverfahren im Hinblick auf die Identitdl.eine vollige

Pl .
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oder teilweise Vernichtung des Streitpatents angestrebt
werden,

Hieraus folgt, daB notwendiger Ausgangspunki fiir den Ver-
letzungsrichter bei Priifung der Frage, ob das angegriffene
Verfahren von der Lehre des Streitpatents Gebrauvch macht,
die Brmittlung des sich aus den Patentanspriichen und der Be-

schreibung ergebenden Gegenstandes der Erfindung ist, wobei
nur das herheigezogen werden darf, was in der Patentschrift
selbst susreichend offenbairt ist.

Ter Streit der Parteien bei Auslegung der Klagepatentschrift
geht nun darum, ob das Wort "agglomeriert" im Anspruch 1,
wonech ein Schavm gehildet werden soll, der noch "die nicht
agglomerierten" Dispersionen.enthdlt, als Yirreversibel agglo-
meriert! zu verstehen ist, wie die Klidgerin geltend macht,
oder ob es sowohl "reversibel" als auch "irreversibel" agglo-
meviert umfaBt, welche Ansicht die Beklagte vertritt. Das
Wort "agglomerieren! selbst besagt, wie das Berufungsgericht
" rechtesirrtumsfrei angenommen hat, dariber nichts. Es ist
neutral, kann sowohl reversibel als auch irreversibel be-
deuten. Es kommt infolgedessen darauf an, was der Fachmann
auf Grund cées Gesamitinhalts der Patentschrift darunter ver-
steht. An einer solchen klaren Feststellung, d1e unabhéngig
vom Genge des Erteilungsverifahrens des Streltpabents und von
der Brteilung des dlteren Rechts zu treffen war, hat es das
Berufungsgericht fehlen lassen. Es hat vielmehr auf Grund
der Erteilungsakten des Klagepatents und im Hinblick auf den
von ihm festgestellten Gegenstand des ¥X.D.P.-Patents angenomme .
"nicht aggilomeriert" bedeute nach der Lehre des Klagepatents,
daf die in einen Schaum zu verwaﬁdelnden Dispersionen vor
Beendigung des Schaumschlagens einer zielbewuBien Agglomeratiol
nicht unterworfen werden sollen, Aus der Patentschrift selbst
Kann ein solcher krfindungsgedanke nicht ohne weiteres heraus-
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gelesen werden. Gegen-eine solche Annahme sprechen folgen—

de Erwdgungen. In den Beispielen 1 —~ 3 werden der Kautschuk-
milch (Latex) vor dem Schaumschlagen Zusdtze wie Ktzkali

und Olsdure zugegeben, die; was unter den Parveien unstreitig
ist, eine Agglomeration, und zwar eine reversible; herbei-
fiihren. AuBerdem ist auf Seite 2 in Z. 8 - 15 des Klage-
patents gesagt, daB die Koagulationsmittel, gegebenenfalls
auch mit Zusatzstoffen, und die Farbstoffe dem Schaum statt
der noch nicht zu Schaum geschlagenen Dispersion zugesetzt
werden. Ferner wird im Patentanspruch 3 vorgeschlagen, die
koégulierend wirkenden Stoffe c..... ¥or oder nach der Schaum-
bildung einzuamischen. Diese aus dem Inhalt der Patentschrift
zu entnehmenden Umstédnde widersprechen jedenfalls einer Deutung
der Lehre des Streitpatenis dahin, der vom Berufungsgericht
angenommene AusschluBl zielbewuBier Agglomeration vor dem
Schaumschlagen sei als der Erfindungsgegenstand des Xlage-
vatenis anzusehen. Bei natiirlichner 3etrachtungsweise unter
Beriicksichiigung des weiteren Inhalis der Beschreibung des
Klagepatvents liegt es vielmehr nahe, daB der Tachmann aus dem
Klagepatent als Lehre entnehmen wird, es solle dafiir gesorgt
werden, daB die Dispersionen nach dem Schaumschlagen noch
¢ine reversible Masse darstellen. Denn in Ziff., 10 £f auf S. 1
des Streitpatents wird bei Angabe des Zweckes der Erfindung
besonders hervorgehoben, da die Varen aus Dispersionen her-
gegtellt werden sollen, indem die Dispersionen in einen
schaumigen Zustand versetzt werden, ehe die schaumige Masse
als eine bestvdndige, feste, irreversible Masse zum Absetlzen
gebracht werde. AuBerdem ist auf S, 2 Ziff. 22 ff der Be-
schreibung angegeben, ein Merkmal der Erfindung bestehe
darin, dald ein Schaum aus einem Gas und einer noch im re—
versiblen Zustand befindlichen Dispersion erzeugt werde, der
den Bedingungen geniige, die bei der spdteren Umwandlung in
eine irreversible und feste Struktur erforderlich seien.
Auch dies spricht dagegen, daf Gegenstand der ErZindung des

e AE G eaer oo

-

¢ CwIaeELS



Streitpatents die Lehre sei, vom Beginn des Verfahrens

bis zur Beendigung des Schaumschlagens keine zielbewuBlte
Agglomeration vorzunehmen. Ware aber als Erfindungsgegen-
astand des Streitpatents die Lehre anzusehen, dafiir Sorge

zu tragen, daB die Dispcrsionen nach dem Schaumschlagen noch
eine reversible Masse darstellen, so blicbe zu priifen, ob die
Beklagte von diesem Erfindimgsgegensitand Gebrauch macht, indem
sie vor Beendigung des Schaumschlagens die Disporsionen
reversibel agglomeriert.

Dhne Feststellung des Erfindungsgegenstandes des Streit-
patents 1lédlt sich auch nicht beurteilen, ob die Kldgerin
etwa in ausdehnender Auslegung des Patents einen allgemeinen
Erfindungsgedanken fiir sich in Anspruch nimmt, ob ein solcher
ausreichend offenbart ist, was das Berufungsgericht dann
weiter zu priifen hdtte, oder ob ciner erweiternden Auslegung
die Erkldrungen des Anmelders im Erteilungsverfahren des
Streitpvatents bzw. das nicht zum Stand der Technik gchorende,
aber dltere K.D.P.—-Patent entgegenstchen., Hierbei ist jedoch
s beachten, dal fiir den Verletzungsrichter der sich aus dem
Anspruchswoxrilaut crgebende sog. unmiftelbare Gegenstand der
Erfindung des Streitpatents als unantastbarer Rest bestehen
bleibt (vgl. BGHZ 3, 371).

Nach alledem kann die angefochtene Entscheiduﬁé nicht auf-
rechterhalten bleiben. Da eine weitere Sachaufklirung ge-
boten ist, war die Sache an das Berufungsgericht zuriickzu-
verweisen. Dabei war, weil der Unterlassungsanspruch, woriiber &
die Parteien einig sind, mit dem inzwischen durch Zeitablauf

erfolgten Ende des Patenischulzes in der Hauptsache erledigt

ist, diese Erlcdigungserklirung zur Klarstellung in der Urteils
rformel auszusprechen. In der erncuten Verhandlung wird das
Berufungsgericht zunéchst einen Sachverstindigen unter Be-
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riicksichtigung des oben erdrterten Inhalts der Klagepatent-

gechrift dariiber zu horen’ haben, was als Gegenstand des Streit-

paients anzuseheun ist,

Dem Boivrufuvagsgericht war zweckmédBigerweise die Entscheidung
auch liver die XKosten des Revisiounsverfahrens vorzubshalten,

BR Prof.Dr.h.c.Wilde ist
wegen Krenkheit beurlaubi
und an der Unserschrifts-
leistung verhindert
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