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Verkiindet
am 5.Dezember 1962
Grunau, Justizhauptsekretidr
als Urkundsbeamter
der Geschiéftsstelle

Beschliusg

In der Patentnichtigkeitssache

der Firma DD ¢ubi. in SN
gesetzlich vertreten durch ihren Geschédftsfiihrer Richard

@, SEIRES . (G- ::c: @

Klkgerin und “Berufungskliigerin,

- Prozeflbevollméichtigte: Rechtsanwaltew, Dr.-

und in B

gegen

dic Firna VoS GHED c'— in
D @ (Us:).

<Beklagte und Berufungsbeklagte,

- Prozeflbevollmiichtigte: Rechtsanwalt ])r.- i K-

und Pate dlte Di ng.
P, 4 und Al
¥ -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 5. Dezember 1962 unter Nitwir-
kung der Bundesrichter Dr.Bock, Dr.Loscher, Jungbluth,
Pehle und ClaBen

beschlossen:
Die Kosten beider Instanzen des in der
Hauptsache erledigten Verfahrens werden
der Beklagten auferlegt:
Von Rechts wegen
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Tatbestand:

Die Beklagte war Inhabefin des auf Grund des Ersten
Uberleitungsgesetzes auf'dem.Gebiete_des gewerblichen
Rechtsschutzes mit Wirkung vom 5. April 1950 erteilten
deutschen Patents Nr. 947 657, fur das die Priorit#t
der Anmeldung in den'Vereinigten Staaten von Amerika vom
10. August 1945 in Anspruch genommen worden war. Das Pa-
tent hatte ein Verfahren zur Erzeugung glatter, glénzen-
der Niederschlédge von Metallen auf einen Grundkorper durch
Elektrolyse zum Gegenstande. Die 3 Patentanspriiche lauto-
ten:

1. Verfahren zur Erzeuguhg glatter,
glﬁnﬁender-Niederschlﬁge von Metallen auf
einem Grundkdérper durch Elektrolyse unter
periodischer Umkehrung der Stromrichtung,
wobei abwechselnd auf dem Grundkdrper Metall
niedergesthlagen und teilweise wieder abge-
16st wird, dadurch gekennzeichnet, dag8 die
Stirke und Dauer des abidsenden Umkehrstro-
mes mindestens 20 % des Coulomb-Wertes des
den Niederschlag bewirkenden Stromes be-
trigt. |

2. Verfahren nach An;pruch 1, dadurch
gekennzeichnet, da8 die Einwirkungsdauer pro
Periode flir den den Niederschlag verursachen-
den (aufbaunenden) Stromimpuls von 2 bis 40 Se-
kunden, flir den abbauenden Stromimpuls von
1/2 bis 10 Sekunden betrigt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, da8 die Stromdichte des
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abbauenden Umkehrstromes wesentlich héher
als die Stromdichte des aufbauenden Stromes
gewdhlt wird.

Die Klégerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2

PatG gestiitzten Klage beantragt, daéf?atent 947 657 fiir
nichtig zu erkliiren. Sie hat geltend gemacht, der Gegen-
stand dieses Patents sei bereits durch das fiir ihren Ge-
'sellschafter und Geschiftsfilhrer Richard B. erteilte
dltere Patent Nr. 894 799 unter Schutz gestellt. In der
Patentachrift 894 799 sei zwar keine Coulombzahl flr die
Stérke und Dauer des ablésenden Umkehrstromes genannt,
durch dessen Einwirkung die Verfeinerung dea Metallgefii-
ges éuf'der Kathode erzielt werde. Aus den Angaben iiber
das Spannungs- und Zeitverhdltnis von Arbeitsstrom und
Gegenstrom; die in dem Ausfﬁhrungsbeiépiel 1 der Patent-
beqchreibung enthalten seien, Iassé sich jedoch errech-
'nen, daB8 der Coulombwert des abbauenden Gegenstroms 24 %
des Coulombwertes des Arbeltsstromes betrage. Nach dem
‘Hlteren Recht liege der Umkehrstrom daher in der GrsBen—

ordnung, fiir die nach Anspruch 1 des Streitpatents Schutz

begehrt werde. Das gleiche gelte fiir die nach Anspruch 2
des Streitpatents vorgesehene Dauer des Umkehrstroms von
1/2 bis 10 Sekunden, die von dem Bereich der Gegenstrom-
gebung nach dem Patent 894 799 - 1 bis GO'Sekunden -

erfaft werde. Daf in der Patentschrift 894 799 eine Anga-
be fiber die Dauer des Arbeitsstromes fehle, besage nichts;

denn da nicht ebenso viel Metall abgetragen werden diirfe,

als vorher abgeschieden worden sei, miisse die Gegenstrom-

periode stets klirzer als d1e Periode des Arbeitsstromes

sein. Die in Verhaltnis gum Arbeitsstrom wesentlich héhe-
re Stromdichte schlieflich, die nach Anspruch 3 des Streit-
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patents fiir den Umkehrstrom gewihlt werden solle, sei fiir
das Verfahren nach dem Patent 894 799 allein schon bei
der dort vorzugsweise vorgeschlagenen N?chtabachaltung
des Arbeitsstromes wiihrend der Gegenstromperiode'uner~
1iéiBlich. Der Vorschlag, den Arbeitsstrom wdhrend dieser
Periode eingeschaltet zu lassen, bedeute im iibrigen keine
Einschriinkung der durch das Hltere Recht geschiitzten Er-
findung; der verwendete Gleichstrom miisse némlich bei dem
vorgeschlagenen Wechsel der Stromrichtung in jedem Falle
. den absoluten Nullpunkt passieren, gleich, ob der Arbeits-
strom eingeschaltei bleibe oder nicht. Dies ergebe sich
auch aus dem Schaltschema, das in der Patentschrift

894 799 als Beispiel beschrieben und abgebildet sei.

In einem Verletzungsetreit de§ Erfinders des Patents
894 799 gegen die Firma D-, die ihrer Behaup-
tung zufolge nach dem Verfahren des Streitpatents arbeite,
seien dem dortigen Kléger im librigen eine Reihe von Vor-
veroffentlichungen entgegengehulten worden, durch welche
dic Neuheit und Erfindungshohe des in dem Patent 894 799
enthaltenen Erfindungsgedankens der periodischen Strom-
umkehr unter Verwendung eines Gegenstroms von umgekehrter
Polaritiit, hoherer Spannung und einer gegeriiber der Perio-
de des Arbeitsstromes kiirzeren, 1 bis hﬁchsfena 60 Sekunden
betragenden Dauer in Frage gestellt werden solle. VWenn
der Erfindungsgedanke des #lteren Rechtes durch diese Vor-
veroffentlichungen tatsﬁchlich vorweggenommen sei, S0 miisse
dies auch fir das Verfahren nach dem Streitpatent gelten,
den derselbe Erfindungsgedanke zugrunde liege.

Die Beklagte hat der Klage rechtzeitig widersprochenf
und Klageabweisung beantragt. Sie hat vorgetragen, die




Lehre des Patents 894 799 beschriénke sich auf den Vor-
schlag, den durch das Bad flieflenden reguldren Arbeits-
strom widhrend der auf 1 bis hochstens 60 Sekunden bemesse-
nen Entgegenschaltung des Gegenstroms von hoherer Span-
nung und umgekehrter Polaritét elngeschaltet zu lassen.

Das sei auBer aus der Patentschrift auch aus den Erklarun-
gen des Anmelders im Erteilungsverfahren ersichtlich. Mit
diesem Vorschlag werde ferner nur bezweckt, die widhrend
der Arbeitsstromperiode eintretende, den Erfolg der Elecktro-
lyse beeintrﬁchtigénde sogenannte Polarisation, d.h. den
Ansatz von Wasserstoffblasen an der Kathode riickgingig zu
machen, nicht aber, dariiber hinaus eine betrachtliche Menge
des vom Arbeitsstrom auf der Kathode abgeschiedenen Hetalls
durch einen Umkehrstrom in der GroBenordnung von mindestens
20 % des Coulombwértes des Arbeitsstromes periodisch wieder
zu entfernen, wie dies :die Lehre des Anspruchs 1 des
Streitpatents sei. Auf Grund des Ausfﬁhrungsbeispiels 1
der Patentschrift 894 799 lasse sich auch kein Coulombwert
von 24 %, sondern nur ein solcher von 3 % ‘errechnen. Bs
konne daher nur ein sehr schwacher Umkehrstrom flieBen,

der hochstens etwa 1/10 der Dichte des Arbeitéstromes‘auf-
weise und die mit dem Streitpatent erstrebten Wirkungen
nicht herbeifiihren konne. Mangels Identitit des Streit-
patents mit dem angeblich #lteren Recht kénne dem Streit-
patent auch der Stand der Technik nicht entgegengehalten
werden, der dem letzteren Recht entgegenstehe. Nach den
vorbekennten Verfahren sei immer nur ein unbedeutender Teil
des niedergeschlagenen Materials durch den Umkehrstrom
wieder abgeldst worden. Die Erflndung des Streitpatents
gehe demgegeniiber von der Erkenntnis aus, da8 ein auBerge-
wohnlich zufriedenstellender Niederschlagfgewonnen werde,
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wenn man die Zyklen des Umkehrstroms derart zur Anwendung
bringe, daB das jeweils wieder abgetragene Metall eine er-
hebliche Menge des vorherigen Niederschlags ausmache. Die-
se Erkenntnis sei neu gewesen. Auch der Erfinder des Pa-
tents 894 799 habe sie nicht gehabt. E

Der 2., Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamis hat
‘durch die angefochtene Entscheidung die Klage abgewiesen.
Er hat die Auffassung vertreten, das Patent'894v799 sei
durch das Merkmal der Nichtabschaltung des Arbeitsstromes
withrend der Gegenstromperiode gekennzeichnet, mit dem der
Erfinder im Erteilungsverfahren auf.Entgegenhaltungen durch
den Priifer die Neuheit und Fortschrittlichkeit der angemel-
deten Erfindung begrindet habe und durch das die Erfindung
gégenuber dem damaligen Stande der Technik abgegrenzt wor-
den sei. Dic MaBnohme, den Gegenstrom eingeschaltet zu las=
sen, sei daher ein erfindungswesentlicher Teil des Verfah-
rens nach dem Patent 894 799 und nicht etwa nur vorzugs-
weisc anzuvenden. Sie sei auch von erheblichem Einfluf auf
den elcktrolytischen Vorgang. Das Schaltschema, auf das
die Kligerin sich fiir ihre gegenteilige Auffassung berufen
habe, miisse im vorliegenden Verfahren auBer Betracht blei-
. ben, da es in den urspriinglichen Anmeldeunterlagen nicht
enthalten gevesen, sondern erst am 21. Juli 1952, das
heifit zu einem nach dem Prioritdtstage des Streitpatents
licgenden Zeitpunkt zu den Erteilungsakten gelangt sei.

Bei dem Verfahren nach dem Streitpatent werde im Gegensatz
zu demjenigen nach dem Patent 894 799 der Arbeitsstrom
fiir die Dauer der Stromumkehr abgeschaltet. Bei dieser
Sachlage sei die Erfindung nach dem Streitpatent nicht
Cegenstand des dlteren Rechtes. Abgesehen hiervon sei in
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der Patentschrift 894 799 weder ein der Lehre des Streit-
patents entoprechender Coulombwert fiir das Verhdltnis

der beiden Strome noch der Gedanke offenbart, daB8 durch
den Umkehrstrom eine erhebliche Menge des vorher aufge-
brachten Niederschlags wieder entfernt werden miisse. Aus
den Vorversffentlichungen, auf welche die Kligerin sich,
allerdings ohne nihere Begriindung, noch-bezogen habe, sei
dieser Gedanke gleichfalls weder als bekannt noch als nahe-
licgend zu entnehmen. - | |

Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat die
Kliigerin form- und fristgerecht Berufung eingelegt. Sie
_wriederholt ihre‘frﬁheren Darlegungen und fiihrt érgﬁnzend
noch aus, in der Patentschrift 894 799 hebe es eines aus-
driicklichen Hinweises darauf, daB durch den Umkehrstrom
ein Teil des abgeschiedenen Metallniederaschlags wieder ent-
fernt werde, nicht bedurft, da es sich hierbei 1ediglich »
um die wissenschaftliche Erklérung fiir die mit Hilfe der
periodischen Stromumkehr erreichbare, ausdriicklich als
Zweck der Erfindung bezeichnete Verfeinerung des Metallge-
fiiges und iiberdies um eine Selbstverstindlichkeit handele,
die nicht besonders habe erwiihnt zu werden brauchen. Dariiber
hinaus behauptet die Klégerin, das Verfahren nach dem Streit-
patent, und zwar unter Abschaltung des Arbéitsstroms; sei
in der Zeit von 1942 bis 1945 in dem vom Erfinder des Pa-
‘tents 894 799 geleiteten, von betriebsfremden Fachleuten
wiederholt besichtigten Betrieb der Gesellschaft fiir Ober-
flichentechnik (G@)) CmbH. in Wiecbaden bei der Ver-
kupferung.v0n'Kréiselgerﬁten offehkuhﬂig vorbenutat worden.
Zum Beweise hierfiir beruft die Kligerin sich auf das
Zeugnis des Diplom-Ingenieurs H.J. Mg in Wiesbaden.
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Die Beklagte erblickt in diesem Vorbringen eine unzu-
ldssige Klageiinderung. AuBerdem bestreitet sie sowohl die
behauptete Vorbenutzung als auch deren Offenkundigkeit.

Im iibrigen wiederholt auch sie ihre Darlegungen gegen-
iiber dem Nichtigkeitssenat. B

Auf Ersuchen des erkennenden Senats hat Herr Pro-
fessor Dr. Hellmuth Fischer von der Technischen Hochschule
K@D 215 gerichtlicher Sachverstiéndiger ein schrift-
liches Gutachten erstattet. |

Rach Eingang dieses Gutachtens hat die Beklagte auf
das Streitpatent verzichtet und die ¥rklérung abgegeben,
da8 sie weder gegen die Kliégerin noch gegen Dritte, und
zwar sowohl fiir die Vergangenheit als auch fiir die Zukunft,
irgendwelche Anspriiche aus diesem Patent erheben werde.
Das Streitpatent ist glsdann ‘inder Patentrolle geldscht
worden. | '

In der miindlichen Vérhandlhng vor dem Berufungsge-
richt haben darauf beide Parteien iibereinstimmend die
Hauptsache fiir erledigt erklért und um Kostenentscheidung
gcbeten. ‘

~Auf Grund der iibereinstimmenden Erklérungen der
‘Parteien ist das Verfahren in der Hauptsache erledigt.
Uver die XKosten ist nach §§ 40 Abs.2, 36“§‘Abs.1 Satz 2
PatG in Verbindung mit § 91 a ZPO zu entscheiden. Fiir
diese Entscheidung ist ausschlaggebend, welche der Par-
teien nach dem bereits weitgehend geklarten Sach- und
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Streitstande ohne die Erledigung obgesiegt hatte.

Nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverstidndigen
hiitte die Klage schon deshalb Erfolg gehabt, weil das
elektrolytiéche Verfahren nach dem Streitpatent am Anmel-
detage offenkundig vorbenutzt war. Der Sachverstidndige
hat dargelegt, daB ein Verfahren, welches dem des Streit-
patents entsprach, im AnschluB8 an das im Jahre 1925 ver-
offentlichte USA-Patent 1 534 709 und an die Darstellungen
von Elssner im Handbuch der Technischen Elektrochemie,
1933, S. 38 - 39 und 218 - 219 mit gutem Erfolg in in-
dustriellem MaBstab angewendet worden sei, und da8 auch
das Verfahren der 'G. GmbH, auf das die Kliigerin sich
bezogen hat, mit dem des Streitpatents iibereinstimme. Die-
se Peststellungen sind ersichtlich der Anlaf dafiir gewesen,
~daB die Beklagte auf das Streitpatent verzichtet und sich
damit im wesentlichen selbst in die Rolle der unterlegenen
Partei begeben hat. e

Mit dem verfahrensrechtlichen Einwand, in der Geltend-
machung der offenkundigén Vorbenutzung liege eine unzu-~
léissige Klagednderung, hidtte die Beklagte nicht durchdrin-
gen konnen, da die Kldgerin sich bereits im Verfahren vor
den Nichtigkeitssenat auBer auf den Nichtigkeitsgrund
des § 13 Abs.l Nr.2 zumindest hilfsweise auch auf den des
¢ 13 Abs.1l Hr.l PatG berufen hatte. Ein AnlaB, das entspre-
chende Vorbringen der Kliigerin als verspidtet zdrﬁckquei—‘
sen, lag gleichfalls nicht vor.

Bei dieser Sach- und“Rechtalage kann auf sich beruhen,
ob im Hinblick auf den im Jahre 1933 von Elssner (aa0)
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wieder aufgegriffenen Aufsatz von Rosing ("Metallfdllung
durch Wechselstrome") in der Zeitschrift fiir Elektrochemie
1896 (S5.550), ferner auf die Vertffentlichungen von
Elssner (aa0) und auf die USA-Patentschrift 1 534 709 der
Fachmann das im Streitpatent'aufgezeigte optimale Verhalt-
nis von Arbeitsstrom und Gegenstrom ohne erfinderisches
Bemtihen durch naheliegende praktische Versuche hitte ermit-
teln kénnen, was nach dem Gutachten des gerichtlichen Sach-
verstiindigen voraussichtlich mﬁgliéh gewesen wire, und ob
das Streitpatent daher auch wegen Mangels an Erfindungs-
hohe hiitte vernichtet werden miissen. Ebenso bedarf es kei-
ner Erdrterung, ob das Verfahren nach dem Streitpatent
bereits Gegenstand des &lteren Rechts des Gesellschafters
und Geschéftsfiihrers der Kl#dgerin, des deutschen Patents
894 799, war. Vielmehr geniigen die Ausfithrungen, die der
gerichtliche Sachverstiéndige zur Frage der offenkundigen
Vorbenutzung gemacht hat, um unter dem Gesichtspunkt des
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billigen Ermessens die Kosten beider Instanzen der Be-

klagten aufzuerlegen.

Bock Loscher

Jungbluth

Pehle

Clafien




