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~‘Verkundet am

* 12, Februar.1957

Grunau, Justizobersekretar

;- als Urkundsbeamter der Geschéftsstelle

Im Namen des Volkes
In der Patentnichtigkeitssache

des Wilhelnm MNP i» PEED-=@D. crEED-tr- B,

Beklagten und Berufungskliégers,
- vertreten durch Patentanwalt Dr. (P in GHNED -
Nebenintervenientin: CQIIIED @ T @ 'GEEEED nbH

in Ma@y L@,
3
) - vertreten durch Patentanwalt Dr. jur. Dr.-Ing. Gl in G-
- ' ~ - -
gegen

die Firma R. P. Sch@ill® GmbH in EbLQEEES/Ba@®,
Kldgerin und Berufungsbeklagte,
- vertreten durch Patentanwalte Dr. s Dr.~Ing.

=, Dlplc-Ini. und durch Rechtsa.nwalt

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miind-

liche Verhandlung vom 12. Februar 1957 unter Mitwirkung der

Bundesrichter Dr. Birmbach, Dr. Bock, Dr. Nastelski, Dr. Christoph
) " und Dr. WeiB fiir Recht erkannts

Die Berufung des Beklagten gegen die Entschei’dung

des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom
16. November 1954 wird auf Kosten des Beklagten zuriick-
gewiesen. .

Die Kosten der Nebenintervention werden der Neben-
intervenientin auferlegt.

Von Rechts wegen!
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Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung
vom 30. Avgust 1949 auf Grund des ersten Uberleitungsgesetzes
vom 8. Juli 1949 (WiGB1l 175) erteilten Patents Nr 809 065.

Das Patent betrifft die Schmierung von Preflufthémmern. Sein
einziger Anspruch lautet:

Schmierung von rreS8lufthiimmern und PreSluftbohrwerk—
zeugen, dadurch gekennzeichnet, daf eine in einer
elastischen Gelatine-, Hartpapier-, Metall- oder
Kunststoffkapsel enthaltene, fiir eine oder mehrere
Schmierungen bemessene Olmenge nach AbreiBen des
Kapselhalses in dasg Werkzeug eingefﬁhrt wird,

Die Klﬁgérin hat beantragt, das Patent fiir nichtig zu
erkldren. Zur Begriindung ihrer auf § 13 Abs 1 Ziff 1 PatG ge-
stiitzten Klage hat sie vorgetragens

Die Lehre des Streitpatents sei am Tage der Anmeldung
weder neu noch erfinderisch gewesen., Gelatinekapseln als Kittel
zum maschinellen Abdosieren von Fliigsigkeiten;, z. B. von
Maschinendl, seien durch Lufsiéitze in dem Mirz-Heft 1942
der Monatsschrift "The American Magazine™ und in der Wochen-

_ schrift "Saturday Evening Post" vom 9. April 1949 bekannt

geworden. Das “"Service Bulletin" Nr RSB/209 der Firma
International Harvester ﬁefrigeration vom 21, Mai 1948 zeige
ferner die Schmierung von Kiihlanlagemotoren mit Hilfe von
Schmiertlkapseln und gebe dazu - ebenso wie der Prospekt

"Your International Harvester Freezer" 15 FC vom 28. Juli 1948 -
néhere Anweisungen., Auch die von der Firma Sears Roebuk and
Company im Jahre 1942 herausgegebene Druckschrift "Service™ be-
schreibe die Verwendung von Olkapseln zum Schmieren von Kiihl-
schrankmotoren. Durch die USA-Patentschrift 2 364 894
schlieBlich seien als Gelatinekapseln ausgebildete (lpatronen
beKannt geworden. Die {/bertragung der hiernach im Prinzip
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bekannt gevesenen Schmierung mittels Gelatinekapseln (Am~—
pullenschmierung) &auf das Gebiet der Prefluftwerkzeuge habe
fiir den Fachmann nahegelegen und sei ohne iiberraschende Wir-
kung gewesen.

Der Beklagte hat dem Antrag widérsproehen und gebeten,
die Klage abzuweisen, dabei jedoch dem Obersatz des Patent-
anspruchs zur Klarstellung folgende Fassung zu geben:

a) In erster Linies
Schmierung von PreB8lufthimmern und PreBluftbohrwerk-
zeugen, insbesondere in Bergwerks- und Steinbruchbe-
trieben, dadurch gekennzeichnet, daB cooc

b) hllfsweise.
in dem zu a) formulierten Antrag das Wort "insbesondere"
zu streichen.

I, Yony :SIoMUIy

Er hat geltend gemacht, er habe die schon zu Beginn des
Jalires 1948 vollendete Erfindung vor dem 25. Juli 1948 durch -
Mitteilung an die Firma Richard H@ jun. in E¢R-s @D
80 niedergelegt, daB danach die Benutzung durch andere Sach-
verstindige mdglich erschienen sei. Gem#dB § 4 Abs 1 des Ersten
Uberleitung sgesetzes miiBten daher die entgegengehaltenen Vor-
versffentlichungen bis auf den Aufsatz in der Monatsschrift
"The American" und das "Service Bulletin" der Firma Inter-
national Earvester Refrigeration vom 21. Mai 1948 ausscheiden.
Die erstgenannte Vorverdffentlichung sei nicht neuheits-
schéddlich, weil dort die Verwendung von Gelatinekapseln nur
fiir Gebiete vorgeschlagen werde, die dem Bergmann fern liigen,
und auch nicht ersichtlich sei, in welcher Weise die Kapseln
getffnet werden sollten. Dem "Service Bulietin" fehle als einer
internen Firmenmitteilung der Charakter einer tffentlichen
Druckschrift. Die Schmierung von Kiihlschrénken sei zudem mit
der von PreBluftwerkzeugen nicht vergleichbar. Auch fehle
die Angabe, die Kapseln durch Abreifen des Kapselhalses zu
6ffnen. Der Technische Fortschritt, den die Lehre des Streit-
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patents gebracht habe, sei erheblich. Die Dosierung des
Schmiermittels auf die jeweils erforderliche Menge bewirke

eine betrdchtliche Einsparung an Schmierdl. Uberdies werde dic
Schmierung der Prefluftwerkzeuge durch das neue Verfahren so .
erleichtert, daf der EBergmann die erforderlichen Schmierungen
ohne Widerstreben regelmdBig vornehme und so die Werkzeuge

vor vorzeitigem VerschleiB bewahrt wiirden. Auch die Erfindungs-
hthe sei zu bejahen. Gelatinekapseln, insbesondere fiir Phar-
mazeutika, seien schon seit dem Jahre 1933 bekannt. Trotzdem

sei bis zur Niederlegung der Erfindung des Streitpatents niemand
auf den Gedanken gekommen, sie fiir die Schmierung von PreB-
lufthémmern, insbesondere im Bergwerksbetrieb, nutzbar zu machen.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat
das Streitpatent durch Entscheidung vom 16. November 1954 fiir
nichtig exrkldrt. Er hat auagefiihrt, auf § 4 Abs 1 des Ersten
liberleitungsgesetzes kdnne der Beklagte sich nicht berufen,
da es sich bei der von ihm behaupteten Mitteilung der Erfin-
dung nicht um eine Niederlegung im Sinne dieser Bestimmung
handele. Nach Ausweis der Entgegenhaltungen seien elastische
Schmierdlkapseln nicht allzu lange vor der inmeldung des
Streitpatents bekannt geworden. Die Lehre, sie auch gur
.Schmierung von ¥refiluftwerkzeugen, insbesondere im Untertage-
fbetrieb, zu verwenden, entbehre der Erfindungshohe, da keine
Griinde vorgelegen hdtten, die den Bergbaufachmann von einer
derartigen Verwendung hatten abhalten ktnnen. Der Vorschlag,
die XKapseln durch AbreiBen des Kapselhalses zu 6ffnen, kbnne
filr sich allein nicht als erfinderisch bezeichnet werden.

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte unter Wieder-
holung und Erginzung seines friitheren Vorbringens form- und
fristgerecht Berufung eingelegt.
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Er beantragt:

die Klage unter Aufhebung der angefochtenen Ent-

scheidung mit der MaSgabe abzuweisen, daB der

Obersatz des Patentanspruchs folgende Fassung er-~

hdlt:

a) Schmierung von PreBlufthémmern und PreBlufthohr-
werkgeugen in Bergwerks- und Steinbruchbetrieben,
dadurch gekennzeichnet;, dag ...

b) hilfsweise: Schmierung von PreB8lufthidmmern und
Fre8luftbobrwerkzeugen in Bergwerksbetrieben
unter Tage, dadurch gekennzeichnet, daB ...

Die Firma GEIIINNEEND ‘€ "CD @ QU ntH in
Mo@lly/ /@ ist als Inhaberin einer ausschlieSlichen Lizenz
an dem Streitpatent dem Verfahren als Nebenintervenientin bei-
getreten und hat sich diesem Antrage angeschlossen.

Die Klégerin.bittet um Zuriickweisung der Berufung. Sie
hdlt dem Streitpatent weiter die USA-Patentschrift 2 050 812
und die Broschiire "Maschinenschmierung im Untertagebetrieb
des Berghaus" der Deutschen Calypsol-Gesellschaft Nickel KG
in Diisseldorf aus dem Jahre 1947 entgegen.

Prof. Dr. Dietrich Hoqu avs BENED-CHEINEED-
@ het auf Anforderung des Senats ein schriftliches Gut-

achten angefertigt und ist in der mindlichen Verhandlung als
Sachversténdiger vernommen worden. :

Der Beklagte hat ein Gutachten des Prof. Dr. Dr. Ing. C.H.

FMEERD iv A cingercicht,
Die Farteien haben iiber das Beweisergebnis verhandelt,

2
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Entgcheidungsgriindes

I. Der Erfinder des Streitpatents ist nach der Patent-
beschreibung davon aﬁsgegangens daB in den meisten Bergwerks-
betrieben die Schmierung der PreBluftwerkzZeuge noch mit der
O1lkanne erfolge, die im Streb von Hauer zu Hauwer gereicht
werde, Es sei zwar eine Einrichtung zur Schmierung von Pre8-
luftwerkzeugen (PreBluftbohrhimmern oder dgl. in Bergwerks-
und Steinbruchbetrieben) bekannt gewesen, die in einer an den
Handgriff des Prefluftwerkzeuges angeschraubten {lpatrone (01-
behédlter mit Diise) bestanden habe. Die Kosten Fiir die Aus-
stattung eines Bergwerks mit solchen Ulpatronen, den dazu
gehdrigen Fillbehdltern und der Kompressoranlage seien jedoch
sehr hoch. Deshalb sei die (lpatrone erst in wenigen Bergwerks-
betrieben eingefithrt worden. Nachteilig sei iiberdies, da8
die Olpatrone infolge ihrer Anbringung am Handgriff des Werk-
geuges hdufig selbst als Handgriff benutzt und dadurch zer-
stort werde. Die Schmierung mit der (lkanne wiederum habe den
Nachteil; daB schadliche Verschmutzungen der Werkzeuge eintreten
kénnten und auBerdem der Arbeiter keine Kontrolle iiber die §1-
menge habe, die er in sein Werkzeug eingieBe, so daB vielfach 01
vergeudet werde. Der Erfinder hat sich die Aufgaﬁe gestellt; die
Nachteile der genannten Verfahren zu vermeiden. Zur ILdsung der
Aufgabe hat er vorgeschlagen, eine in einer elastischen Ge-
latine-, Hartpapier-, Metall- oder Kunststoffkapsel enthaltene,
fiir eine oder mehrere - nach dem Vortrage des Beklagten gleich- ‘
gzeitige - Schmierungen bemessene {Jlmenge nach Abreifen des Kapsel- -
halses in das Werkzeug einzufiihren. Die elastische Kapsel ist nach ~
der Patentbeschreibung mit einer mindestens fiir eine Schmierung .
ausreichenden Menge - etwa 3,5 cm E eines hochwertigen
Schmiertls gefiillt, das gleichzeitig reinigende Eigenschaften
besitzt. Sie hat einen angeformten diinnen Hals, der zum Gebrauch
mittels Daumen- und Zeigefinger ohne Schwierigkeiten abgerissen
werden kann, und wird nach AbreiBen des Kapselhalses durch Zu-
sammeﬁhrﬁcken entleert. Nach der Entleerung wird sie fortge—
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- Erfindungshthe der so gekennzeicbneten Erfindung ist auf den Tag

worfen.

Der Gegenstand der Erfindung des Streitpatents ist danach
zu kennzeichnen als ein Verfahren

a) zur Schmierung von }re8lufthiémmern und PreBluftbohrwerk-
zeugensbei dem

b) das in einer elastischen Kapsel enthaltene, fur mindestens
eine Schmierung ausreichende Schmiersl

c) nach AbreiBen des Kapselhalses von Hand

d) durch Zusammendriicken der Kapsel in das PreBluftwerk-
zeug entleert wird. :

I1. Fiir die PFPrage nach der Neuheit, Fortschrittlichkeit und

der Anmeldung des Streitpatents abzustellen. Die Anmeldung ist
allerdings auf Grund des Gesetzes iiber die Errichtung von Annahme-
gtellen fiir Patent-, Gebrauchsmuster- und Varenzeichenanmeldungen
vom 5. Juli 1948 (WiGB1 S 65) bei einer Annahmestelle eingereicht
vnd vom'Deutschen Patentamt nach MaBgabe des Ersten Jberleitungs-
gesetzes weiter behandelt worden. Hat in einem solchen Falle der
binmelder oder sein Rechtsvorgidnger vor dem 1. Oktober 1948
(jedoch nicht vor dem 1. Juli 1944) die Erfindung im Inland voll-
endet “nd so niedergelegt; daB danach die Benutzung durch andere
Sachverstiéndige méglich erscheint, so steht nach § 4 Lbs 1 des
Ersten Uberleitungsgesetzes eine nach der Niederl&gung erfolgte
Vertffentlichung oder offenkundige Benutzung der Erlangung

des Patentschutzes nicht entgegen. Auf diese Bestimmung kaunn
sich der Beklagte, wie die- angefochtene Entecheidung zutreffend
annimmt, jedoch nicht mit Erfolg berufen. Der Beklagte hat hierzu
- iijbereinstiwmend mit der Nebenintervenientin - lediglich vor-
getragen, er habe die Erfindung unter Vorweisung der Gelatine-
kapseln und unter Erléuterung ihrer Verwendung der Firma Richard
H@P jun. in Equle-StIP durch Vermittlung des Kaufmanns
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Karl Knauer zur gewerblichen Verwertung angeboten. Ein solches
Angebot bedeutet indessen keine Niederlegung der Erfindung im
Sinne der angezogenen Bestimmung. Dazu ist vielmehr eine schrift-
liche, zeichnerische oder modellm#iBige Fixierung der Erfindung
erforderlich, die deren Benutzung durch andefe Sachverstédndige
ermdglichen kann (Amtl Begriindung zum Ersten Uberleitungsgesetsz

- Bl 1949, 242). Das folgt aus dem Begriff der Niederlegung,

der iiber den éiner blofien Mitteilung oder Offenbarung der Erfin-
dung hinausgeht, und entspricht angesichts der weittragenden Fol-
gen, die in § 4 Abs 1 an die Niederlegung gekniipft werden, auch
dem Sinn und Zweck -des Gesetzes. Ob dardiber hinaus noch weitere
Anforderungen zu stellen sind und insbesondere der Wille des Er-
finders erkennbar geworden sein muB, mit der Niederlegung ein Be-
weismittel fiir die Vollendung der Erfindung und deren Zeitpunkt
gu schaffen (vgl PA vom 18, Dezember 1954 - Bl 1955 § 152),

kann auf sich beruhen, da es nach dem Vortrag des Beklagten schon
an der in jedem Falle notwendigen Fixierung des Erfindungsgedan-
kens gefehlt hat (vgl ferner Heinsen GRUR 1953, 269s; Harraeus
GRUR 1956, 527). -

III. Elastische Kapseln oder Ampullen gzur Aufbewshrung
dosierter Fliisgigkeitsmengen, insbegondere von Medikamenten,
waren schon lange Zeit vor der Anqgldung des Streitpatents be-
kannt geworden. Ebenso war es, wie auch der gerichtliche Sach-
verstidndige ausfilhrt, zu diesem Zeitpunkt bekannt, in solche
Kapseln Maschinentl einzufiillen und sie zum Schmiéren von Ma-
schinen zu benutzen. In keiner der Entgegenhaltungen wird
aber ein Verfahren beschrieben, das sémtliche Merkmale des Ver-
fahrens nach dem Streitpatent aufweist.,

1. Der Aufsatz “"Jelly-beaner" aus der Zeitschrift "The
American Magazine" vom Mirz 1942 berichtet iiber Gelatinekapseln
als Beh#lter fiir Vitamine und Medikamente und bemerkt, da8 ihr
Hersteller dariiber hinaus zahlreiche neue Verwendungsm$glichkeiten
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. wird auch nicht sogleich in das Werkzeug entleert. Vielmehr

. stoBweises Austreten des Inhalts der Kapsel bewirken. Die Mit-

entwickelt habe; die von Rizinuskapseln fiir Golfbélle bis zu
flaschenformigen Kapseln fiir Maschinenleichtdl, Haartoniken,
Schonheitsmitteln und N&hrstoffkonzentraten reichten. Die Ver-
wendung solcher Kapseln zur Schmieren von PréBluftwerkzeugen
wird jedoch in dem Aufsatz nicht vorgeschlagen.

2. Die USA-Patentschrift 2 364 894 aus dem Jahre 1943
beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung fiir die Zufﬁhrung"
eines Schmiermittels zu einem PreBluftwerkzeug. Die Vorrich- ‘
tung besteht aus einer Kapsel aus Gelatine oder anderen plasi-
schen Stoffen, die jedoch nicht wie die des Streitpatents
geschlossen ist; sondern sich aus.zwei -teleskbpartig iberein-
ander verschiebbaren Teilen zusammensetzt. Der Kaﬁselinhalt

wird die Kapsel selbst in die Druckluftleitung eingefiihrt. Die
dort auftretenden Luftdruckschwankungen sollen alsdamn ein

tel der Verdffentlichung stimmen daher mit denen des Streit-
patents nicht iiberein.

3. Die gleichfalls vorverdffentlichte USA-Patentschrift
2 050 812 geht davon aus, daB das Verpacken von schweren Fetten
und anderen Schmiermitteln sowie die Uvertragung eines der-
artigen Fettes aus seiner Verpackung an die Schmierstelle,‘
z.B. den Getriebekasten oder das Differentislgehduge von Kraft-
fahrzeugen, mit einer groBlen Zahl bislang noch nicht geldster
Probleme verbunden sei. Der Erfinder will fiir solche Zwecke
geeignete Schmierpackungen schaffen., Er hat dazu einen bieg-
samen, zusammendriickbaren, fettdichkten, vorzugsweise nicht—~
metallischen, haltbaren Behdlter mit einer Diise vorgeschlagen,
der durch Druck auf die nachgiebigen Winde entleert werden kann
und alsdann fortgeworfen werden soll. Das Verfahren und auch der
dazu verwendete elastische Behilter (Kapsel) kommen dem Verfahren
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des Streitpatents und der dabei benutztén Gelatinekapsel nahe.
Immerhin wird aber ein gewisser Unterschied durch die Diise be-
dingt, mit der die vorbekannte Kapsel versehen ist. Die Entgegen-
haltung braucht deshalb nicht als villige Vorwegnahme des Streit-
patents angesehen zu werden.

4. Der Bericht "He did it with capsules” in der Zeitschrift
"Saturday Evening Post" vom 9. April 1949 erwibnt, daB Robert P.
Scherer selt Jahren in grofBien Mengen geschmeidige Gelatinekapseln,
insbesondere fiir Vitamine, herstelle, und daB er beabsichtige,
solche Kapseln u. a. auch mit Maschinendl abzufiillen. Die Ent-
gegenhaltung enthlilt iiber den ins Auge éefaBten Verwendungszweck
der Kapseln mit Magchinenl keine niheren Angaben und lehrt
insbesondere nicht, solché Kapseln zum Schmieren von PreBwerk-
zeugen zu benutzen.

5. Der Prospekt "Your International Harvester Freezer",
Modell 15 TC vom 28. Juli 1948, der seinem Inhalt nach fiir die
Abnehmer der Harvester-Kiihlschrénke bestimmt und deshaldb als
tffentliche Druckschrift anzusprechen ist, beschreibt u. a. das
Olen des Windflﬁgelmotors von Kiihlschrénken und schreibt vor,
dagu den aus einem Spezialschmiersl bestehenden und fiir eine.
Schmierung dosierten Inhalt der Kapsel 411 155 R 1 zu verwenden.
Die Heranfiihrung der Kapsel an die Schmierstelle wird bildlich
dargestellt. Wie der gerichtliche Sachverstédndige ausgefiihrt hat,
entnimmt der Fachmann aus dieser Darstellung, daB die Kapsel
elastisch ist, durch Abschreiden des Kapselhalses gedffnet und
durch Druck auf die Kapselwiinde entleert werden soll. Die Ent-
gegenhaltung offenbart aber nicht, daB sich das dargestellte
Verfahren zur Schmierung von PreB8luftwerkzeugen verwenden 1liBt.
Dasselbe gilt hinsichtlich des in diesem Zusammenhang entgegen-
gehaltenen beschrifteten Deckels einer Schachtel fiir Jlkapseln
411 155 R 1, :

c et o . wmm— -
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6. Die Broschiire "Maschinenschmierung im Untertagebetrieb
des Berghaus" der Deutschen Calypsol-Geseilschaft Nickel XG
in Diisseldorf vom Juli 1947 offenbart, deB bei Verwendung von
Spezialschmierdl zur einmaligen Schmierung von Prefluftwerkzeugen
eine {1lmenge von 3 cm3 geniigt. Im iibrigen ist das dort beschriebenclf.
Schmierverfahren mit der lLehre des Streitpatents nicht vergleich- :

bar.

-

7. Das "Service Bulletin" der International Harvester
Refrigeration vom 21. Mai 1948 ist in Ubereinstimmung mit der
Auffassung der angefochtenen Entacheidung entgegen der Meinung
des Beklagten und der Nebenintervenientin als offentliche
Druckschrift im Sinne des § 2 PatG ansusprechen. Nach dem
:Schreiben der genannten Firma vom 18. August 1952 ist es an
anndhernd 15000 "dealers and distributers" (Héndler und Grof-
héndler) und damit an einen unbestimmten Personenkreis versandt
worden, der sich ersichtlich nicht auf Angehtrige der Firma
beschrénkt. An der inhaltlichen Richtigkeit dieses Schreibens
zu zweifeln, besteht kein begriindeter AnlaB. Pie nach .dieser
Eichtung hin von der Nebenintervenientin gesuBerten Bedenken
sind vollig unsubstantiiert. Soweit die Nebeninterxrvenientin
derauf hinweist, daf das "Service Bulletin" nach dem Verteiler--
vermerk an alle "branches", d. h. an alle Filialen versandt werden
sollte, beachtet sie nicht, daB der Vermerk deriiber hinsaus
auch die Versendung an alle "transfers" vorsieht., Die Entgegen-
haltung ist indessen lediglich auf die Verwendung von {Jlkapseln
fir die Schmierung von Kihlschrankmotoren zugeschnitten. Sie ;
beschreibt die Schmierung des Windfliigelmotors des Harvester- »
Kithlischranks und empfiehlt dazu die Verwendung der schon erwihn- ;
ten Olkapseln 411 155 R.1l. Hinsichtlich dieser Kapseln wird R 2
"bemerkt, dal sie etwa 3 cm3 eines fiir die Schmierung geeigneten
"1s enthielten, durch ibschneiden der Spitze mittels einer
Schere ge6ffnet und durch Auspressen entleert werden sollten. B
Nichts anderes und nicht mehr ist auch aus der Druckschrift
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.Aufgabe von allgemeiner Bedeutung zugrunde, von der denkbar ist,
-:daB dap sie betrefPende Fachwissen als ein einheitliches tech-

At
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#Service” der Firms Sears Roebuk an Company von November/Dezember
1942 zu entnehmen. Daher kann dahingestellt bleiben, ob auch
diese Entgegenhaltung als tffentliche Druckschrift im Sinne

des § 2 PatG bezeichnet werden kann.

Die Frage nach der Neuheit der Lehre des Streitpatents ist °
damit allerdings noch nicht abschlieBend entschieden. Das
treitpatent begieht sich im Grunde nur auf eine bestimmte Art
der Handhabung eines Schmiermittels. Insofern liegt ihm eine

nlsqhes Gebiet betrachtet wird, obwohl és auf unter sich verschie-
denen Sondergebieten der Technik zur prakiischen Anwendung ge-
langen kann, Das konnte es rechtfertigen, die Frage der Beuheit
unter AuBerachtlassung des Umstandes zu beurteilen, daB das
Streitpatent sich auf die Schmierung von PreBluftwerkzeugen !
beschrinkt {vgl RG GRUR 1943, 284 (285)). Ob indessen diese
Betrachtungsweise, die ersichtlich dem schriftlichen Gutachten

des gerichtlichen Sachverstéindigen zugrunde liegt, bei der

gegebenen Sachlage geboten ist und zur Verneinung der Neuheit

fihren miidte, kann dahingestellt bleiben, da das Streitpatent

auch dann nicht aufrechterhalten werden kann, wenn die ¥Neuheit

bejaht wird.

Ve e ——

. IV, Die von den Parteien ausfiihrlich erdrterte Frage,
ob das Streitpatent einen technischen Fortschritt gebracht hat,
ist allerdings iibereinstimmend mit der Auffassung des Patentamts
unbedenklich zu bejahen. Das Verfahren des Streitpatents
igt einfach und ﬁequem zu handhaben und zeichnet sich dadurch
sowohl vor der Schmierung mittels der in der Patentheschreibung
erwdbnten Ulpatrone wie auch vor der Schmierung mit der (lkanne
aus. Im Vergleich zu dér (lkannenschmierung ist es iiberdies in
erheblichem Mafe wirtschaftlicher, da bei dleser keine zuver-



_13 -—

léssige Kontrolle iiber die verwendete Olmenge mdglich ist; so dag
meist erheblich mehr 01 verbraucht wird, als fir die Schmierung
erforderlich widre. Der Vorzug einfacherer und begquemerer Hand-
habung kommt ihm auch gegeniiber dem Verfahren nach der USA-Patent.
schrift 2 %64 894 gzu. Ubverdies sind die Gelatinekapseln, deren
Verwendung das Streitpatent vorschldgt, einfacher und in der
Herstellung billiger als die fiir dieses Verfahren bendtigten
zusammengesetzten Kapseln. Das gleiche gilt gegeniiber den in der
USA-Patentschrift 2050 812 vorgeschlagenen, mit einer besonderen
Diise versehenen Schqierpackungen.‘nem Erfordernis des technischen
Fortschritts ist nach alledem geniigt.

V. Das Streitpatent konnte jedoch nicht aufrechterhalten
werden, weil ihm, wie die angefochtene Entscheidung zutreffend
angenommen hat, die erforderliche ErfindungshGhe fehlt,

Das Neue der Lehre des Streitpatents bestehf, wie im Grunde
auch der Beklagte und die Nebenintervenientin nicht in Abrede
stellen; angesichts des vorbekannten Standes der Technik darin,
daB sie die fnweisung gibt, das fiir andere technische Gebiete;
insbesondere fiir die Schrierung von Kiihlschrankmotoren,; bekaant .
gewordene Ampullenschmierverfahren auf die Schmierung von Pref-
luftwerkzeugen anzuwenden. Im gegenwdrtigen Zusammenhang handelt
es sich daher um die Frage, ob diese Ubertragung als erfinde-
risch angesprochen werden kann. Diese Frage ist zusverneinen.

Die angefochtene Entscheidung hat der Lehre des Streit-
petents die Erfindungshthe mit der Begriindung abgesprochen,
da8 nach dieser lLehre das Ampullenschmierverfahren - ebenso wie
in den vorbekannten Féllen - némlich auf dem Gebiet der Schmieruﬁg
von aneinander vorbeigleitenden Metallfliéchen angewendet werden
solle und diese Anwendung fiir ‘den Pachmann nahegelegen habe,
Der Versuch der Kllgerin, diese Begriindung mit dem Einweis ansgu-
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greifen, daf das Ampullenschmierverfahren vor der Anmeldung

des Streitpatents nur fiir Umlaufschmierungen angewandt worden
sei, beli denen das Schmiermittel unmittelbar an die Reibungs-
fléchen herangefiihrt werde und dort verbleibe, wihrend es

gsich bei der Schmierung von PreBluftwerkzeugen um eine
Durchlaufschmierung handele, bei der das Schmiermittel durch
den Luftstrom an die Reibungsflichen herangetragen und von

dort auch wieder entfernt werde, kann keinen Erfolg haben. Die~
ser Unterschied ist fiir die Lehre deg Streitpatents irrelevant,
da er nichts mit der Binfibrung des Schmiermittels in das
PreBluftwerkzeug zu tun hat, auf die sich die Lehre des Streit-
patents bezieht. Eg wire fiir die Frage der Erfindungshthe

nur dann von Bedeutung, wenn im Zeitpunkt der Anmeldung des
Sfreitpatents die ungutrefiende Auffassung bestanden hidtte,

da8 - anders als in den PHllen der Umlaufschmierung - bei der
Durchlauvfschmierung mit Riicksicht auf deren Eigenart eine so
grofle Schmiermittelmenge erforderlich sei, daB sie sich nicht
in handlichen Kapseln iiblicher Grige unterbringen lieBe. Durch
den oben erwidhnten Prospekt der Calypsol-Gesellschaft

Nickel KG- ist der Fachwelt aber schon im Juli 1947 offenbart
worden, da8 auch Tir die einmalige Schmierung eines ¥reBluft~
werkzeuges eine Schmiermenge von 3 cm” geniige, sofern nur ein
fiir solche Werkzeuge geeignetes Spezialél verwendet werde.
Dieser Umstand schlie8t es auch aus, das erfinderische Ver-
dienst des Streitpatents entsprechend einem Vorschlage des
Beklagten in der Lehre gu erblicken, daB fiir die einmalige
Schmierung von Prefluftwerkzeugen eine {lmenge von etwa 3,5 cm’
ausreiche, '

Entgegen der Meinung des Beklagten kann die Erfindungs-
héhe des Streitpatents fermer nicht damit begriindet werden,
daf im Zeitpunkt der Anmeldung die Auwswahl und Zusammensetgung

{4

3
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* Versuch so leicht zu widerlegen gewesen, daB damit die Erfin-

eines geeigneten Schmiermittels, die Auswahl des Materials fiir
die Kapseln und schlieflich die Frage der Massenherstellung
und Fillung der Kapseln erhebliche und ohne erfinderische
Bemiihungen nicht iiberwindbare Schwierigkeiten verursacht habe.
Denn das Streitpatent bezieht sich hierauf nicht. Es setzt sowohl
ein fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeignetes Schmiermitte]
wie auch geeignete XKapseln als bekannt voraus und gibt insbe-
sondere fiir die Herstellung und F{llung der Kapseln keine Anwei-
sungen. Seine Lehre erschépft sich im Vorschlage, die in den
elastischen Kapseln enthaltene und fiir eine oder mehrere Schmierup'li
gen bemessene {lmenge nach Abreifien des Kapselhalses in das
PreBluftwerkzeug einzufiihren. Bei der Beurteilung der Erfindungs-
héhe mu8 deshalb davon ausgegangen werden, daB geeignete Schmier-
mittel und geeignete Kapseln sowie das Herstellungs- und Adb-
fillungsverfalren bekannt waren. Die entscheidende Frage kann nur
dahin Jauten, ob die Lehre des Streitpatents unter dieser Voraus-
setzung noch auf den Widerstand der Fachwelt stoflen konnte. Da-
fiir ist aber nichts ersichtlich. Soweit die Nebenintervenientin
meint, der Fachmann habe den Vorschlag schon um deswillen als
ungeeignet empfinden miissen, weil, wie in den Entgegenhaltungen
wiederholt betont worden sei, die vorbekarnten Gelatinekapseln
trocken und kithl hdtten aufbewahrt werden miissen, eine solehs
Aufbewahrung sich im Bergwerksbetrieb unter Tage aber nicht
durchfiihren lagse, ist ihr entgegenzuhalten, dafl die lLehre

des Streitpatents es nicht erfordert, die Kapselnﬁ%nter Tage
aufzubewahren. Die Patentbeschreibung bemerkt, daB jedem Hauer
yor der Einfahrt in die urube zwei Kapseln ausgehéndigt werden
sollen. Der Erfinder selbst ist mithin davon ausgegangen,

daB die Aufbewahrung und Lagerung der Kapseln iiber Tage erfolgt.
Die etwaige Befiirchtung, die Kapseln wiirden den Transport vom
Lager nach der Arbeitsstelle anjicht aushalten, wire durch einen

dungshdhe nicht begriindet werden kann.
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Auch aus dem Zeitraum, der zwischen dem ersten Bekanntwerden
der Ampullenschmierung und der Anmeldung des Streitpatents
liegt, kann nicht entnommen werden, daB der Lehre des Streit-
patents erfinderisches Verdienst gzukommt. Der Beklagte beach-
tet hier nicht, da8 zwar Ampullen und Kapseln zur Aufbewahrung
und Dosierung von Medikamenten schon seit Anfang der 30Oer
Jahre bekannt waren, elastische Schmiertlkapseln aber erst wesent-
lich gpdter bekannt geworden sind. Die danach fiir den gegen-
wirtigen Zusammenhang in Betracht kommende Zeitspanne ist, zu-
mal bei Beriicksichtigung des Kfieges,‘nicht so erheblich, das
sie allein darauf schlieBen lassen ktnnte, der Anwendung der
Ampullenschmierung fiir PreBluftwerkzeuge hiétten fiir die Be-
urteilung der Erfindungslihe ins Gewicht fallende Schwierig-
keiten oder Bedenken technischer Art entgegengestanden,

Schlieflich kann auch der Umstand, daB mit Hilfe von
Gelatinekapseln neben der Schmierung auch die Reinigung von
PreSluftwerkzeugen erfolgen kann, und daB das Streitpatent
Terner den Vorschlag enthélt, die Kapseln durch Abreifen
des Kapselhalses zu dffnen, die Erfindungshthe nicht begrﬁnaeno
Das Streitpatent bezieht sich auf die Schmierung von Pref-
luftwerkzeugen. Die Beschreibung schliéigt gwar die Verwendung
eines Schmierdls vor, das gleichzeitigz reinigende Figenschaf-
ten besitet. Diesem Vorschlag kommt aber keine erfinderiache

Bedeutung zu. Dariiber hinaus wird durch das Streitpatent nicht
offenbart, dad das vorgeschlagene Verfahren - bei Pillung der
Gelatinekapseln mit einem Reinigungsmittel - auch zur Reinigung
von PreBluftwerkzeugen geeignet sei. Die Reinigung der Werkzeuge
mittels solcher Kapseln ist daher nicht Gegenstand der dem Patent
zugrunde liegenden Erfindung. Die Anweisung ferner, die Kapseln
durch AbreiBen des Kapselhalses zu 8ffnen, kann, wie die ange-
fochtene Entscheidung mit Recht bemerkt, nicht als erfinderisch
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bezeichnet werden, da sich die Art der 0ffnung der Kapseln
zviangsldufig aus den Umstdnden ergibt, unter denen sie verwen-
det werden scilen.Ob besondere Vorkehrungen erforderlich sind,
um ein leichtes AbreiBen des Kapselhalses zu ermdglichen, ist
in diesem Zusammenhang entgegen der Meinung des Beklagten
unerheblich, da das Streitpatent hiexriiber nichts enthdlt.

-

Die erforderliche Erfindungshthe kann hiernach dem Streit-
patent nicht zugebilligt werden. Das miiBte, wie aus dem Gesag-
ten ohne weiteres hervorgeht, auch dann gelten; wenn das Schutz-
begehren entsprechend den Berufungsantrégen.des Beklagten einge-
schrénkt wiirde., Dem Erfinder des Streitpatents ist es zwar
gelungen, fiir die Ampulleunschmierung ein neues und weites
Anwendungsgebiet aufzufinden. Sein Verdienst liegt aber ledig-
lich auf wirtschaftlichem und kaufminnischem Gebiet. Er hat erkannt
daB die PreBluftwerkzeuge im Bergwerksbetrieb die Mdglichkeit
zur Anwendung des Ampullenschmierverfahrens bieten. Zu dieser
Erkenntnis und deren Durchfilhrung weren indes keine technischen
Uberlegungen erfinderischen Ranges erforderlich. In technischer
Hinsicht geniigte vielmehr das Wissen und Kénnen eines Durch-
"schnittsfachmannes. Erforderlich war ein das DurchschnittsmaB
iibersteigender wirtschaftlicher und keufménnischer Blick, der
die neue Verwendungsmtglichkeit hervortreten lieS. Erfindungs-
hthe im patentrechtlichen Sinne ist damit allein jedoch nicht
gu begi‘iindenc -
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Die Berufung erweist sich hiernach als unbegriindet und
war daher zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 40, 42 PatG,
101 Z®0.

Birnbach . Bock Nastelski

Christoph Weis
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