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Verkiindet
am 27.Juni 1958 .
Grunau,Justizober. 1490 048
sekretir, als Urkunds.- .
beamter der Geschéfts—

stelle
Im Namen des Volkes
In der Patentnichtigkeitssache
des Hellmut PN in _ VEEN—» 5trate @,

Beklagten; Berufungsklégers
und AnschluBberufungsheklagten,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr.
-und Patentanwalt Dr,1|ng.|=—
in -
gegen
die Pirma Dgy‘sche Mahlwerke in S (Rhid.),

Kildgerin, Berufungsbeklagte
und AnschluBberufungskliagerin,

— vertreten durchs Rechtsanwalt Prof.Dr
und Patentanwdlte Dipl.-lng.
und Dipl. —Inged é in

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 27.Juni 1958 unter Mitﬁirkung
der Bundesrichter Prof.Dr.h.c.Wilde, Dr.Birnbach,
Dr.Christoph; Dr.WeiB und Dr.Loscher

fiir Recht erkannt:
Auf die Berufung und Anschlufberufung wird die

Entscheidung des 2.Nichtigkeitssenats des Deutschen -
Patentamts vom 16.0ktober 1956 aufgenoben.
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Das Patent 927 653 wird dadurch teilweise
fiir nichtig erklart, daB der Patentanspruch 1
folgende Fassung erhilb:

"Werfahren zur Erhohung der Bildsamkeit
von Foqmsand, dadurch gekennzeichnet, da8
glaukonithaeltiger Formsand im Kollergang
iber die zur Homogenisierung der Schldmm-
stoffe erforderliche Bearbeitung hinaus

" g0 lange bearbeibet wird, bis durch Zer-
reiben der Glaukonitkdrmer unter Erhmltung
des Quarzkornes eine feine Verteilung des
Glaukonitanteils erzielt wird.®

Im iibrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens tréagt die
Klagerin 2,3, der Beklagte 1/3,

Von Rechts wegen

~

{



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Beklagte ist Erfinder und Inhaber des mit Wirkung
vom 14.Mérz 1950 erteilten Patents Nr. 927 653 betreffend
ein Verfahren zur Aufbereltung von Formsand fiir Gieflerei-
formen.

Der Erfinder geht davon aus, daB die an einen Formssnd
gestellten Anforderungen an Bildsamkeit, Standfestigkeit,
FPeuerfestigkeit und Gasdurchlissigkeit bisher neben dem
Gehalt an reinen QuarzkOrnern durch den Gebalt an fein
verteilten Tonerden bestimmt werden. Er glaubt, erkannt
zu baben, daB Ton nicht das einzige Plastifizierungsmit-
tel fiir Pormeand ist, sondern daB ein nicht 2zu den Tonen
gehoriges Mineral "Glaukonit", das in vielen natiirlichen
Formsanden vorkommt, fiir diese Zwecke den tonigen Bestand-
teilen liberlegen ist, wenn es aus seiner natiirlichen
kdrnigen Form aufbereitet und zur feinen Verteilung zwi-
schen den Quarzkornern gebracht wird. Zwecks Erzielung
eines besonders bildsamen Formsandes schligt der Erfin-
der deshalb vor, glaukonithaltigen Pormsand so lange
im Kollergange zu bearbeitenm, bis durch Zerreiben der
Glaunkonitkorner unter Erhaltung des Quarzkornes eine
feine Verteilung des Glaukonitanteiles statitgefunden hat.

Die Patentanspriiche lauten:

1. Verfahren zur Erhdhung der Bildsamkeit
von Formsand, dadurch gekennzeichnet, daBeglau-
konithaltiger Formsand se lange im Kollergang
bearbeitet wird, bis durch Zerreiben der Glau-
konitkorner unter Erhaltung des Quarzkornes
gine feine Verteilung des Glaukonitanieiles er-
zielt wird.

2. Verfahren nach Ansbruoh 1, gekemnzeichnet
durch die Verwendung von tonfreiem oder durch
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Auswaschen ganz oder teilwe;se tonfrei gemach-
tem glaukonithaltigem Sand.

3. Verfahren zur Erhdhung der Bildsamkeit
von glaukonitfreiem, praktisch tonfreiem oder
durch Auswaschen praktisch tonfrei gemachtem
Formsand, dadurch gekenngeichnet, daf dem IForm-
sand vor dem Bearbeiten im Kollergang geméf
Mnspruch 1 der zur Erhdhung der Bildsamkeit ncb-
wendige Glaukonitanteil zugesetzt wird.

Die Kldgerin vermifit beim Streitpatent die Neuheit,
den Fortschritt der technischen Lebre und die erfinderi-
sche Leistung. Sie hat beantragt, das Patent fiir nichtig
zu erkldren. - '

$ie behavptet, daB allemin Deutschland vorkommenden
natiirlichen Formsande Glaukonit enthalten; daB diese
Glankonite von jeher durch Kollern aufgeschlossen wor-
den seien, daB die Fachleute des GieBereiwesens die
Wirkgamkeit des hierdurch nutzbar gemachten Glankonit-
gehaltes erkannt und bewuBt benutzt hitten und daB die
Behauptungen des Streitpatents iiber die Uberlegenheit
fein verteilten Glaukonits gegeniiber den Tonbestandtei-
len unzutreffend seien. Sie stiitzt diese Behauptungen
auf folgende Vorveroffentlichungens

Stanl und Fisen 1925 §.84/85 ,
GieBereiwesen in gemeinfaBlicher Darstellung 1945

Hiitte, Taschenbuch filr Eisenhiittenleute 1930 5.583,
~ 587

GieBerei-Zeitung 1927 §.89 ff, 125-129-131
Werkstattbiicher Heft 68, 1938 8.1 und 8
Deutgche Patentschrift 302 148

Treuheit in Stahl und Eisen 1923 §.1363-1369
Archiv fir Metallkunde §.49-54,



Im tbrigden komme dem Streitpatent die Prioritat
des Anmeldetages nicht zu (13.April 1950). Die urspring-
lichen Unterlagen der Anmeldung lieBen nicht erkennen,
daB die Bildsamkeit des Formsandes durch bloBe mechani-
sche Bearbeitung im Kollergange erhoht werde. Vielmehr
habe die Anmeldung entscheidenden Wert darauf gelegt,
daB vor der mechanischen Behandlung des Glaukonits der
Ton ganz oder teilweise aus dem Sande ausgewaschen wer-
den miigse., :

Der Beklagte beantragt Abweisung der Klage.

Br bestreitet eine inhaltliche Abweichung der An-
meldung von den in der Beschwerdeinstanz formulierten
Patentanspriichen und dem ﬁbrigeh'Inhalt der Patent-
schrift. Die Erkenntnis von der Wirksamkeit des Glau-
konits und die Lehre seiner Aufbereiftung sei erst durch
das Streitpatent gebracht worden. Alle entgegengehaltenen
Literaturstellen seien nur auf den Tongehalt, nicht
auf den Glaukonitgehalt der natiirlich vorkonmmenden Form-
sande bezogen und ebenso habe die iibliche mechanische
Aufbvereitung durch Kollern. nur die gleichmdBige Ver-
teilung der Tonerden erreicht, nicht .aber die Aufschlics-
sung der Glaukonite. Diese seien zum Unterschiede von
den Tonen nur durch erheblich léngere Bearbeitung eufzu-
schlieBen und fiir die Erhohung der Bildsamkeit nutzbar
zu machen.

Der Nichtigkeitssenat des Deutschen Paitentambts hab
der Klage teilweise stattgegeben, indem er die bisherigen
Fatentanspriiche 1 - '3 gestrichen und dafiir einen einzi-
gen Patentanspruch formuliert hat:

Verfahren zur Herstellung von Formsand mit
guter Bildsamkeit, dadurch gekennzeichnet;

el e e - -
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daB glavkonitfreiem, praktisch tonfreiem oder
durch Auswaschen praktisch tonfrei gemachtem
Formsand die zur Erzielung guter Bildsamkeit
erforderliche Glaukonitmenge zugesetzt und

dann dieser Formsand so lange im Kollergang be-
arbeitet wird, bis durch Zerreiben der Glauko-
nitkorner unter Erhaltung des Quarzkornes der
Glaukonitanteil fein verteilt wird.

Dieser neu formulierte Anspruch enthdlt im wesentlichen
den bisherigen Anspruch 3, wdhrend nach Ansicht des Nich-
tigkeitssenats Anspruch 1 neben der unstreitig bisher
schon iiblichen, wenn atich unbewuBten Nutzbarmachung des
Glaukonits lediglich den Charakter einer Entdeckung.nicht
aber den einer schutzfahigen Lehre zu technischem Han-
deln trage. . Anspruch 2 sei nicht schutzfdéhig, da die Auf-
bereitung tonarmer aber glaukonithaltiger'Sande bereits
vor dem Streitpatent praktisch gelibt worden sei.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Beru-
fung des Beklagten, mit der er die Abweisung der Klage
verfolgt. Die Begrindung im einzelnen ergibt sich aus
dem Inhalt seiner zweitinstanzlichen Schriftsatzep

Die Kldgerin bittet um Zuriickweisung der Berufung.
Sie hat sich der Berufung angeschlogssen und beantragt,
Gas Patent 927 653 unter Aufhebung der Entscheidung des
‘Deutschen Patenvamts in vollem Umfange fiir nichtf& Zu
erkidren-

‘Tgr Beklagte beantragi Zuriickwedsung der AnsgchluB-
berufung- '

Es ist Beweis erhoben worden durch Anforderung eines
schriftlichen Gutachtens des Professors Dr. XKo@y vonm




Institut fiir GieBereiwesen der Technischen Universitét

B - Cr@INR: Dor Sachversténdige hat das Gut-

achten in der miindlichen Verhandlung vorgetragen und er-
génZ'b 2

Die Parteien haben iiber das BeweiSergébnis verhan-
delt,

Entgcheidungsgriindes

I. Das Streitpatent ist nach dem Prioritdtstage der
Anmeldung, d.h. nach dem Stande der Technik am 13.Marz
1950, zu beurteilen. Wie bereits der Nichtigkeitssenat
zutreffend ausgefithrt hat, ist Problem und Lésung des
Patents bereits vollsténdig im Text der ersten Anmeldung
enthalten. Dabei wird der Gegenstand der Irfindung rich-
tig dahin definiert, daf Formsand von an sich ungenligen-
der Bildsamkeit durch Zerreiben der in ihm enthaltenen
Glaukonitkorner im XKollergang eine erhthte Bildsamkeit
erfiahrt. Die im Beschwerdeverfahren erfolgten Anderungen
der Anmeldung bestehen einmal in der S%reichung des An-
spruche 4 und einer Anderung des Wortlauts der Ansprii-
che 1 - 3. Anspruch 4 bezog .sich auf die Gewinnung von
Glavkonit und hatte mit der Aufbereitung des Formsandes
nichts zu tun. Die Anderung des Wortlautes der ubrigen
Anspriiche ist lediglich redaktiomeller Natur und 18t
den wesentlichen Inhalt des Erfindungsgedankens unver-
indert besbshen.. Auch in der Beschreibung ist der Br-
flndungsgedanke urberihrt gebllehen. Die Enderungen

8.2 Zeilen-%9-46 und Zeilen 69- 91 enthalten nuy sprach~
llche Klarstellungen. P

II.. Zur Erliuterung des Gegenstandes der Erfindung

‘bemerkt der Sachverstdndige, daf die Bildsamkeit, d.h. die

T
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Fdhigkeit des Tormsandes, sich durch Verdichten, Riitteln,
Stampfen beliebigen, mitunter komplizierten Formen anzu-
passen, wesentlich bedingt ist durch den Gehalt und die
Struktur der neben d en Quarzkdrnern im Sande enthaltenen
Bindemittel. Als solche Bindemittel kommen Silikate ver-
schiedener Metalle, vor allem Aluminium in Frage, die
unter dem Namen von Tonmineralien zusammengefaft werdei.
Sie kommen in der Natur als kleinste Teilchen vor, die
kolloidartig in Wasser suspendiert, d.h. aufgeschlammt
werden kinnen. Diese Schlammstoffe iiberziehen die Quarz-
kdrner des Sandes und verleihen ihnen unter Aufnahme von
Wasser eine Bindefghigkeit. AuBer diesen Tonen kommen

in vielen natiirlichen Sandablagerungen Glaukonite vor,
die chemisch auch Metallsilikate darstellen, aber in zwei
verschiedenen Formen angetroffen werdens einmal in fein
verteilter Form wie die Tone, einmal in Form griberer
Korner. Die fein verteilte Form verhdlt sich nicht anders
als die librigen tonigen Schldmmsioffe. Die kornige Form
kann durch mechanische Bearbeitung in Blattchenformen auf-
gespalten werden und erhdlt erst in diesem Zustande die
Pahigkeit, unter Wasseraufnghme zu quellen und als Binde-
mittel zu dienen. Dabei ist dieses Bindemittel nach den
Erkenmtnissen des Erfinders den anderen tonigen Binde-
mitteln in begug auf Bildsamkeit, PFormfestigkeit, Feuer-
bestédndigkeit und Gasdurchlédssigkeit iiberlegen.

Der Sachverstindige bestdatigt die Behauptun® des Be-
klagten, daB die iibliche mechanische Bearbeitung des
Formsandes im Kollergange zur AufschlieBung des kdrnigen
Glaukonits nicht ausreiche, sondern lediglich der gleich-
méfigen Verteilung der Schlammstoffe (einschlieBlich des
bereits schlimmbaren Glaukonits) im Sande diene. Die Auf--
schlieBung der im Sande vorhandenen Glaukonitkdrner und
der in ihnen vorhandenen Reserven an besonders wertvollen




Bindemitteln erfordere eine Verlidngerung der Bearbeitung
im Kollergange um ein Vielfaches der bisher benotigten
Zeit von 3 - 8 Minuten. Diese dem Patent entnommene Lehre
bedeutet also mehr als die Wiedergabe einer wissenschaft-
lichen Erkenntnis. Sie enthdlt zugleich eine hinreichend
bestimmte Anweisung zu ihrer Nutzbarmachung.

I1I. Es bedarf keines Eingehens auf die seitens der
Klagerin dem Patent entgegengehaltenen Vorversffentli-
chungen. Der Sachverstindige hat sich mit jeder f£ntgegen-
haltung befaRt und festgestellt, daB sie entweder keinen
Unterschied zwischen den tonigen Bindemititeln und den
Glaukoniten machen, sondern die letzteren den Tonen zu-
rechnen, oder daB sie die Glaukonite zwar von den Tonen
unterscheiden, aber nicht ihre Fahigkeit erwdbnen, beson-
Gers hochwertige Bindemittel fﬁr!Quargsand zu bilden. Im
Gegenteil sei der Glaukonitgehalt von namhaften Fachleu-
ten wie Aulich noch 1931 fiir eine schddliche Beimischung (
des Formsandes angesehen worden. Das sei richtig, solange
die Glaukonitkorner nicht aufgeschlossen worden seien,
Eine Vorverdffentlichung des Erfindungsgedankens konne
in diesen Verdffentlichungen nicht gesehen werden und
ehensowenig kdnne von einer offenkundigen Vbrbenutzung
gesprochen werden, da die iibliche mechanische Behandlung
des Formsandes, insbesondere die von der Klédgerin unter
Bewels gestellte Aufbereitung glaukonithaltiger Sande
durch die Pirma Meier & Weichelt nur eine TFeinverteilung-
der Schlémmstoffe, nicht aber eine AufschlieBung der
Glavkonitkorner zur Folge gehabt habe.. Den eirizigen An-
halt, der in den Entgegenhaltungen an den Erfindungsge-
danken anklingen konnte, sieht der Sachverstdndige in
einar Bemerkung Treuheits (Stahl.und Eisen 1923 S.1363%),
der die Vermutung ausspricht, "es dﬁrftg sehr wahrschein-

4 b
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lich sein, daB die Bindefestigkeit auf diesem (von ibhm
mikroskopisch festgestellten) Glaukonitrand (der Quarz-
korner) beruht". Hit Recht h#lt der Bachverstindige die-
se Vermutung fir nicht ausreichend, um die Erkenntnis
und Lehre des Sireitpatents vorwegzunehmen. Es kommt
hinzu, dafl es sich bei dieser Beobachtung nur um die
Peststellung des Glaukonits in schlémmbarer TForm (ohne
Bearbeitung) handelt, nicht um mechanisch aufgeschlosse-
nen Glaukonit.

IV. Trotzdem hat der Sachverstindige gegen die
Schutzfdhigkeit der Erfindung Bedenken. Er schopft sie
aus einer von ihm selbsgt ausfindig gemachten Verodffent-
lichung von Le Chatelier "La silice et les silicgbs™
(1914) auf Seite 27 seines Gutachtens. Er zitiert eine
Bemerkung dieses Autors, wonach man unter der Voraus-
setzung, daB die Lamellarstruktur (des Bindemittels)
wirklich eine so wesentliche Rolle spiele, eine Bild-
samkeit, die der des Tones gleichkomme, bei allen Sub-
stanzen finden miisse, die bei ebenso feiner Verteilung
die gleiche Struktur besitzen. Glimmer und Glaukonit
wiesen diese Struktur auf, kdmen aber in der Natur in
kugeliger Form vor. Beide lieBen sich leicht zu einem
dem,Ton gleichartigen Material zerkleinera.

Der Sachverstidndige folgert hieraus noch nicht eine
Neuheitsschéddlichkeit. Denn er weist darauf hin. def bei
Le Chatelier nur eine Entdeckung, nicht aver eine Lehre
zu technischem Handeln vorliege. Die Entdeckung gehe
nicht einmal so weit, wie die des Streitpatents, das die
iiberlegenen Eigenscharten des Glaukoniis gegeniiber dem
Ton offenbart habe. Aber er duBert Bedenken hinsichilich
der Brfindungshohe, weil durch die Arbeit von Le Chatelier




- 10 -

der Fachmann zur AufschlieBung des Glaukonits angeregt
werde. Daher hilt er die Lehre des Streitpatents nicht
fiir schutzfahig- '

Der Senat vermag dieser pabtentrechtlichen Folgerung
nicht zuzustimmen. Der Bachverstidndige siehv in der Vor-
verdffentlichung mit Recht nur eine Entdeckung, keine
technische Lehre. Sie ist also nicht neuheitsschddlich,

In dieser Vorverdffentlichung ist wenig mehr als

eine theoretigche Vermutung, allenfalls eine Anregung zur

weiteren Forschung zu sehen. Die Anregung ist nicht ein-
mgl sehr dringend. Denn wenn dgr'Autor sich nicht mehr
von seiner Erkenntnis verspricht als die Auffindung eines
dem Ton gleichwertigen Bindemittels, so war von dem in
Ausgicht gestellten mechanischen Mehraufwand an Aufberei-
tungsarbeit fiir die praktische Technik nichts zu erhoffen.
Tone standen als Bindemittel in ausreichendem MaBe ohne
besondere Aufbereitung zur Verfiigung. Sie erfiillten die
damaligen Anforderungen an Bildsamkeit usw, Es ist des-—
halb erkléirlich,daB die Anvegung Le Chateliers mehr als
35 Jahre unbeachtet blieb und bis zum Streitpatent keiner-
lei Vorschlige fiir die Aufbereitung glaukonithaltiger
Formsande zur Folge hatte. EBs kommt hinzu, daB man, wie
der Sachverstindige nachweist, nieht nur die Glaukonite
schlechthin ale unwirksame, wenm nicht sogar schiddliche
Beimischungen ansah, sondern auch von einer etwa notwen-
digen Verléngerung des Kollerganges .schédliche Folgen fiir
die tibrigen Bigenschaften des. Formsandes (Verschlechte-
rung der Porositdt) befiirchtete. Das Streitpatent hatte
2lso nach zwei Richbungen allgemeine technische Vorurteile
su lberwinden, ‘

- T s
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Erst die dem Streitpatent zu entnehmende Erkenntnis
von der Uberlegenheit der Glaukonite iiber die Tonbinder
regte zur Nutzharmachung dieser Binder fir die GieBerei-
technik an. Die Kligerin hat zwar diese Uberlegenheit
bestritten. Der Sachversténdige hat sie besonders unter-
sucht und ist zu Ergebnissen gelangt, die diese Behaup-
tungen des Streitpatents glaubhaft machen und sie keines-
falls widerlegen. Der Beklagte hat eine weitere Arbeit
des Professors JE» (GieBerei, Techn.wissensch.Bei-
heft 18, Oktober 1957) vorgelegt, die diese Annahme be-
statigt. Die Klagerin glaubt dJdaB der Glaukonitzusatz
auch Nachteile zur Folge habe. Vor allem sieht sie solche
Nachteile in der Herabsetbtzung Ger Teuerfestigkeit der
Formen., Glaukonit habe als solcher einen niearigen
Schmelzpunkt und miisse daher, bhesonders bei Verstdrkung
des Glaukonitanteils in der Sandmischung; die Feuer-
festigkeit beeintriachtigen. Der Sgchverstindige teilt
dieses Bedenken nicht. An sich wirken alle Schlammstoffe
im Sande beil Erhitzung als FluSmittel und kdonnen, im
UbermaB zugefiigt; die Feuerfestigkeit einer Form stark
herabsetzen., Glaukonit ist nicht weniger feuerfcst als
andere Bindemittel, kann aber infolge seiner iiberlegenen
Bildsamkeit dem Sande fiir die Erreichung eines bestimm-
ten Grades von Bildsamkeit in sparsamerer Menge beige-
mischt werden als andere Bindemittel. Dieser geringere
Gehalt an Bindemitteln kommt der Glaukonitmischung als
relativ erhthte Feuerfestigkeif zugute. Dazu kommt Trotz
dea verlingerten Kollerganges die Erhaltung, wenn nicht
sogar Verbesserung der Gasdurchlésgigkeit.

Am technischen Fortschritt der Erfindung, die erst
durch den verlingerten Kollergang nutzbar gemacht wird,
kann deshalb ebensowenig gezweifelt werden wie an der
erfinderischen Leistung des Anmelders.
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Protzdem kann der Patentanspruch 1l nicht in seinem
vollen Vortlaut aufrecht erhalten werden. Bs ist unstrei-
tig und iiberdies durch die Beweisaufnahme des ersten
Rechtszuges nachgewiesen, daB Formsande, auch glaukonit-
haltige ("griine") Formsande von jeher gekollert worden
sind, um die Bindemittel fein im Quarzsand zu verteilen.
Es kann entsprechend den Beweisantrdgen der Klagerin
unterstellt werden, daB die Kollerzeit zu diesem Zweck
bis zu 8 Minuten ausgedehnt worden ist. Bine solche
Kollerzeit reicht nach den Ausfiihrungen des gerichtli-
chen Sachverstindigen fiir die Aufschliefung der Glaukonit-
k6rner nicht aus. Diese Ausfiihrungen werden durch das
vom Beklagten iliberreichte Gutachten des Professor
Dr. JQ» von der Tachnischen Hochschule in K
sowie dessen miindliche Erklarungen in der Verhandlung
bestatigt. Be sind Kollerzeiten bis zu 30 Minuten und
dariiber hinaus erforderlich, um den Glaukonitanteil
vollstandig aufzubereiten und seine Vorteile zum Tragen
zu bringen. Dag sind Rollerzeiten, die man bisher im
Gegensatz zur Lehre des Streitpatents vermeiden zu miis-
sen glaubte, um die Gasdurchléésigkeit der Porm nicht
zu beeintrichitigen.

Es bedarf deshalb einer Abgrengzung der Lehre des
Streitpatents gegeniiber der von jeher iiblichen Bearbei-
tung der Formsande im XKollergange zur Peinverteilung
der Schlimmstoffe und einer Teilvernichtung .des bisheri-
gen Anspruchs 1, soweit er diese schon immer iibliche
Aufbereitungsarbeit umschlofl, - o

Der Patentanspruch 1 war deshaldb auf die Berufung
und AnschluBberufung mit beschrénktem Inhalt neu zu
fassen. Diesem Jnspruch .gegeniiber stellen die Unteran-
spriiche 2 und 3 keine Selbstverstindlichkeiten, sondern
-zweckméﬁige Ergdngungen dar, die -~ ebenso wie Anspruch 1 -
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hinreichend gegen die bisher iliblichen Verfahren abge-
grenzt sind. Sie konnen deshalb ebenfalls besltatigt

werden.

Die Koptenentscheidung beruht auf §§ 40, 42 Patq.

Wilde Birnbach Christoph Loscher

Bundesrichter Dr.Weiss ist infolge Urlaubs-
abwesenheit an der Unterschriftsleistung

verhindert .-
Wilde
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