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Merkmale eines Ausfithrungsbeispiels, die sich weder aus der
durch die Patentanspriiche vermittelten technischen Lehre
ergeben noch sonstwie unter “eriicksichtigung der Patent-
beschreibung aus den Patentanspriichen herleiten lassen, sind
fir die Priifung der ?atentféhigkeit unbeachtlich.

BGH, Urt.v.25. Mirz 1965 - Ia ZR 146/6% - Bundespatent-
gericht
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Matthias Prinz

Rechtsanwalt v(lwgf.grinz.law

Der la-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
auf die miindliche Verhandlung vom 25. Mirz 1965
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Nastelski
und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. ILOscher
und Schneider '

fiir Recht erkannt:

Die BRerufung der Beklagten gegen das Urteil
des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des
Bundespatentgerichts vom 8. Januar 1962 wird
auf Kosten der Beklagten zurtickgewieéen°

Von Rechts wegen

 Tatbestand:

Die Reklagte ist Inhaberin des auf Grund des
Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten,
seit dem 1. Oktober 1950 laufenden Patents () @D
Fiir dieses Patent wird die Prioritét der Anmeldung in
den Vereinigten Staaten von Amerika vom 2. Mdrz 1942
in Anspruch genommen.
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Die Patentanspriiche lauten:

"1°

Verfahren zum Aufbringen von Phosphatiiber—-
ziigen auf Metallen, insbesondere Eisen und
Stahl, mit Hjlfe von sauren Phogsphatldsungen,
die Nitrit enthalten, dadurch gekennzeichnet,
daB die ILosung eine S#ure enthilt, die den
PO4-Gehalt der Losung nicht erhdht, und daB
die Sdure in solcher Menge angewandt wird,
daB die neutralisierende Wirkung des Nitrits
ausgeglichen wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB der Losung eine S#ure zugesetzt wird,
mit der das Nitrit unter PYildung von salpetriger
Siure reagiert. '

Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl der IOsung Salpetersdure
zugesetzt wird.

Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, da die gus saurem Phosphat und
Natriumnitrit hergestellte Lgysung erginzt wird
mit einer Lysung, die Salpetersdure mindestens
in einer solchen Menge enthdlt, daB das mit
dem Natriumnitrit eingefiihrte Natrium zu
Natriumnitrat umgesetzt wird."

Mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Pat@¢ gestiitzten
Kilage (§ 37 PatG) hat die Kligerin beantragt, das
Streitpatent in vollem Umfang fiir nichtig zu erkliren.




Zur Begriindung ihres Antrages hat sie sich,
soweit es sich um § 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG handelt,
auf die deutschen Patente 863 889 und 907 966
bezogen.

Im librigen macht sie geltend, daB der Gegenstand
des Streitpatents durch die folgenden druckschrift-
lichen Vorveroffentlichungen neuheitsschidlich vor-
weggenommen, gzumindest aber dem Fachmann nahegelegt
worden sei: italienische Patentschrift 341 001,
franzdsische. Patentschriften 835 312 und 857 345,
USA-Patentschrift 2 132 883, britische Patentschriften
386 739, 514 443 und 517 049, sowie Aufsatz von
Rackwitz in "QOberflédchentechnik" 1931 S. 53,

Die Beklagte hat rechtzeitig widersprochen und
beantragt,

1. das Streitpatent dadurch klarzustellen, daB
der Anspruch 1 folgende Fassung erhdlt:

"Verfahren zum Aufbringen von Phosphatiiber-
zligen auf Metallen, insbesondere Eisen und
Stahl, mit Hilfe von sauren Lgsungen iiber-
zugsbildender Monophosphate, die Nitrit und
eine Séure, die den POjp-Gehalt der Losung
nicht erhoht, enthélten, dadurch gekennzeich-
net, daB diese Sdure in solcher Menge ange-
wandt wird, daB die neutralisierende Wirkung
des Nitrits ausgeglichen wird."

-oder hilfsweise, wie folgt, gefaft wird:
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"Werfahren zum Aufbringen von Phosphatiiberziigen
auf Metallen, insbesondere Eisen und Stahl, mit
Hilfe von sauren Ldsungen iiberzugsbvildender
Monophosphate, die Nitrit und eine Sdure, die den
PO4~Gehalt der Losung nicht erhtht, enthalten,
dadurch gekenngeichnet, daB diese S#ure bei der
Erginzung in solcher Menge angewandt wird, das
die neutralisierende Wirkung des Nitrits aus-
geglichen wird." ' ‘

und 2. die Klage auf Kosten der Kjigerin abzuweisen
(Antrdge vom 8. Januar 1962).

Die Klégerin hdlt die von der Beklagten bean-
tragte "Klarstellung" des Hauptanspruchs fiir unzu~
ldssig, da es sich hierbei in Wirklichkeit um eine
unzulédssige Anderung handele. Sie hat darither hinaus
ihre Klagantridge auch gegeniiber den abgeinderten
Anspriichen aufrechterhalten. '

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent
filr nichtig erklédrt und der Beklagten_die Kosten des
Verfahrens auferlegt. | ‘

Das Bundespatentgericht hat die von der Beklagten
als "Klarstellung" begeichnete Neufassung des Haupt-
anspruchs als zuldssige Einschridnkung gewertet. Es
hat diese - entsprechend dem Hauptantrag und dem
Hilfsantrag der Beklagten - cingeschrénkte technische
Lehre des Streitpatents auch als neu anerkannt und den
technischen Fortschritt unterstellt, die Patentwiirdig-
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keit jedoch mangels Erfindungshohe. vermeint, und

" zvtar im wesentlichen unter Bezugnahme auf die franzt-
sische Patentschrift 835 312, die britische Patent-
schrift 517 049 und die Literatursfielle "Oberfléchen-
technik" 1931 S. 53 linke Spalte Abs. 3.

Das Bundespatentgericht hat die Anspriiche 2
und 3 als echte Unteranspriiche gewertet, den Anspruch
4 als praktisch identisch mit dem Eventualanspruch 1
vom 8. Januar 1962 angesehen und daher auch fiir diesen
Unteranspruch die ausreichende Erfindungshthe ver-
neint.

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte form- und
fristgerecht Berufung eingelegt, und 2zwar. zundchst
gemiB Behriftsatz vom 6. Februar 1963 mit den im
ersten Réchtszug gestellten Antrégen.

GemdB Schriftsatz vom 24. Auguat 1964 hat die
Beklagte, "um das weitere Verfahren zu vereinfachen",
den Eventualanspruch 1 vom 8. Januar 1962, der sich
ausdriicklich auf den S&urezusatz "bei der Erginzung"
des Bades richtet, zum Hauptanspruch erhoben (Anlage
1 zum Ppotokoll vom 25. Marz 1965).

Die Kj#gerin hat Zuriickweisung der Perufung
beantragt. '

Sie vertritt weiterhin die Auffassung, dag der
neue Hauptanspruch nur logisch eine Beschridnkung sei,
patentrechtlich aber ein "aliud" darstelle und aus



diesem Grunde nicht zugelassen werden konne. Im
librigen vermittele dieser Hauptanspruch dem Fachmann
keine eindeutige lLehre zum technischen Handeln, da

- im kennzeichnenden Teil vdllig unvermittelt von

"dexr Ergdnzung" die Rede sei, bei welcher man die im
Oberbegriff des Hauptanspruchs definierte Sdure in
solcher Menge anwende, dafl die neutralisierende
Wirkung des Nitrits ausgeglichen werde. Beriicksich-
tige man die Patentbeschreibung S. 2 Zeilen 120 bis
122, so .aiiBte der kennzeichnende Teil des neuen
Hauptanspruchs etwa, wie folgt, gefaBt werden:

"eeooeo, dadurch gekennzeichnet, daB man diese
S#dure bei der an sich bekannten Ergénzung der
Phosphatierungsldsung in solcher Menge anwendet,
daB die neutralisierende Wirkung des Nitrits
ausgeglichen wird." |

Die Kidgerin hdlt auch den von der Beklagten
neugefaften Hauptanspruch mangels Erfindungshdhe
fiir nicht patentwiirdig, ohne daB es nach ihrer Auf-
fassung hierzu noch einer Heranziehung der britischen
Patentschrift 517 049 bedarf. Im librigen bezieht
sie sich fiir die Wiirdigung dieser Entgegenhaltung auf
die Begriindung des angefochtenen Urteils und das
Gutachten des gerichtlichen Sachverstidndigen. Soweit
die Beklagte unter Hinweis auf das in der Patentbe-
schreibung angefiihrte Reispiel einen "“erhdhten
Séurezusatz", der idber das zum Ausgleich der neutrali-
sierenden Wirkung des Nitrits erforderliche MaQB
hinausgehe, als neu und erfinderisch bezeichne, sei




dieses Merkmal nicht als erfindungswesentlich offen-
bart.

Die Beklagte hat ein von Prof. Dr. W. JEND,
Technische Hochschule Ka@illl®, erstattetes Privat-
gutachten vom 29. Januar 1963 vorgelegt.

Prof. Dr. H. Ge@® von der Technischen Hoch-
schule M@l hat das schriftliche Gutachten vom
12. Mai 1964 erstattet und dieses Gutachten in der
miindlichen Verhandlung erlsutert und erginszt.,

Die Parteien haben ilber das Ergebnis der Peweis-
aufnahme streitig verhandelt.

AnschlieBend hat die Beklagte hilfsweise noch
folgende Fassung eines einzigen Patentanspruchs
(anstelle der bisherigen 4 Anspriiche) vorgeschlagen
(Anlage 2 zum Protokoll vom 25. Mdrz 1965):

"Verfahren zum Aufbringen von Phosphatiibersziigen
auf Metallen, insbesondere Eisen und Stahl,

mit Hilfe von sauren Lgsungen iiberzugsbildender
Monophosphate, die Nitrit und eine Sdure, die
den PO4-Gehalt der Ldsung nicht erhsht, ent-
halten, dadurch gekennzeichnet, daB diese Siure,
vorzugsweise Salpeterséure, bei der Erginzung
mindestens in solcher Menge angewandt wird, daB
die unerwilinschte Wirkung des zugesetzten und
gebildeten Nitrits ausgeglichen wird."

Nach Ansicht der Kldgerin kann das Streitpatent
auch in dieser von der Beklagten angeregten Neufassung
nicht aufrechterhalten werden.



Entscheidungsgrinde:

I. Das Streitpatent bvetrifft die Herstellung von
‘Phosphatiiberziigen auf Metalloberfliéchen, und zwar
insbesondere ein Verfahren zur Ergénzung der L&sungen,
die dabei benutzt werden (Patentschrift S. 1 Z. 1 bis 4).

1. Nach der Einleitung der Patentbeschreibung
haben die Verfahren, bei denen Metalloberfliichen
mit unltslichen Phosphaten iiberzogen werden, in den
vergangenen Jahren eine betréchtliche Entwicklung er-
fahren. Als einer der dabei erzielten Hauptfortschritte
wird die Abklirzung der Phosphatierungszeit bezeichnet.
Es wird darauf hingewiesen, daf dies im wesentlichen
durch Anwendung geeigneter Oxydationsmittel erreicht
werde, die die tberzugsbildung beschleunigten. Unter
diesen Oxydationsmitteln werde das Nitrit bevorzugt,
weil es verhdltnisméBig billig sei, weil nur ein
kleiner Zusatz zur Losung erforderlich sei und weil man
mit nitrithaltigen Ldsungen sehr feinkbrnige “bersziige
erhalte (S. 1 Z. 5 bis 17). |

Im AnschluB an diese Darstellung des Standes
der Technik weigt der Erfinder auf Nachteile hin,
die nach seiner Auffagsung mit dem Gebrauch von Nitrit
verbunden eind. In sauren ILysungen, wie Phosphatierungs-
lésungen, so neift es in der Beschreibung, sei Natrium-
nitrit unbestédndig. Seine Zersetzung fiihre zum Verlust
von fliichtigen Verbindungen, widhrend das Natrium in
Losung bleibe und als Neutralisierungsmittel wirke,
ﬁnd zwar unter Bildung von Mononatriumphosphat. Dies
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filhre zu folgenden Nachteilen:

a) Es sinke die Aciditdt, und dies bewirke
Verluste durch Ausfdllung von Uberzug bildenden
Phosphaten. Verwende man beispielsweise Zink-
-monophosphat, dann fiihre die Neutralisation

" zur Ausfdllung von tertiiirem Zinkphosphat als
Schlamm. Die Wiedergewinnung dieses Schlamms
und seine Uberfilhrung in 1¥sliches Monophosphat
sei in der Praxis unvorteilhaft (8. 2 Z. 18 bis
31).

b) Die Féhigkeit der Uberzugsbildung werde durch
die-Anreicherung an Natriumphosphat beeintrdch-
tigt, weil Natriumphosphat die ILSslichkeit des
tertitren Zinkphosphats erhdhe, aus dem die auf
der Metalloberfliche gebildeten Uberziige im
wesentlichen bestiinden (S. 1 Z. 32 bis 8. 2
Z. 4). '

¢) Verwende man nicht besondere Sofgfalt auf die

analytische Uberwaqhnng der Losung, dann werde
das Ngtriumphosphat zusammen mit dem Zinkphosphat
als iiberzugsbildendes Po0g bestimmt. Dies trete
immer ein, wenn die gewbBhnlichen Titrations-

methoden angewandt wiirden. Daher miisse der wahre
Gehalt des Bades an iiberzugsbildendem Phosphat
mit Hilfe von anderen, umstiéindlichen, im allge-
meinen nicht iiblichen Methoden bestimmt werden,
sobald eine wesentliche Menge Ngtriumphosphat
anwesend sei (S. 2 Z. 4 bis 14).,
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d) Der Zusatz von Phosphorsiure in geniigender
Menge wirke an sich der neutralisierenden
Wirkung des Natriumnitrits entgegen, beglinstige
aber wiederum die Fildung des Natriumsalzes
der Phosphorsdure, déssunerwiinschten Mono-
natriumphosi:hatso Mit dem Steigen des Gehalts
an Natriumphosphat steige auBerdem die '
Schwierigkeit, eine vorgegebene Aciditit
(py-Wert) im arbeitenden Bad einzuhalten,
Daher sei dann der Zusatz von steigenden gros-
sen Mengen Phosphorsiure erforderlich (S. 2
Z. 15 bis 23).

2. Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt,
die genannten Verfahren, bei denen mit Hilfe von sauren
Phosphatlésungen unter Zusatz von Nitrit auf Metall-
oberfléichen Phosphatliberztige hergestellt werden, durch
Reseitigung der unter 1 a) bis d) aufgefiihrten Nach-
teile zu verbessern.

Wie dargelegt, fihrt der Erfinder diese Nachteile
auf die aus der Unbestindigkeit des NatTiummitrits
herriihrende neutralisierrende (alkalisierende) Wirkung
des Nitritzusatzes und auf die hiermit verbundene
Bildung von Mononatriumphosphat zuriick (S. 1 2. 20
bis 24). *

Der Erfinder hat sich demgemdB ~ im engeren Sinn -
die technische Aufgabe gestellt, mit geeigneten
Mitteln der Neutralisierungswirkung entgegenzuwirken,
die durch die Zersetzung des Nitrits entsteht, und
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damit zugleich die Bildung des ebenfalls als un-
erwiinscht bezeichneten Mononatriumphosphats auszu~
schlieflen oder zumindest einzuschriénken (vergl°
auch S. 3 Z. 40 bis 43).

Im weiteren Sinn besteht die technische Aufgabe
darin, die folgenden auf diesen chemischen Vorgéngen
beruhenden Mingel des Phosphatierungsverfahrens zu
beseitigen:

a) Es soll eine iibermdBige unwirtschaftliche
und dsher unerwiinschte Ausfdllung von tertidren
Phosphaten vermieden werden. Die verwendeten primiren
Phosphate sollen nach Moglichkeit bestimmungsgemds
ausschlieBlich der Bildwy des verzugs auf der Metall-
oberfldche zur Verfiigung stehen, nicht aber vorzeitig
als Schlamm im Bade ausgeféllt werden (S. 2 Z. 25
bis 31).

b) Der Erfinder h#lt die Bildung von Mononatrium-
phosphat gus drei @Griinden fiir nachteilig:

aa) Nach seiner Auffassung wird die I&slichkeit
des tertidren Zinkphosphats durch Mononatriumphosphat
erhtht, so daB dadurch die Fihigkeit der Uberzugsbil-
dung beeintrdchtigt wird (S. 1 2. 33 bis S. 2 Z. 4).

bb) Der Erfinder weist anschliefiend in der
Patentbeschreibung auf die besonderen Schwierigkeiten
bei der analytischen Uberwachung der Losung hin, wenn
eine unerwiinschtc Anreicherung an Mononatfiumphosphat



- 135 ~

eintritt (S. 2 %. 5 bis 14).

cc) Nach der Auffassung des Erfinders wachsen
mit steigendem Gehalt an Mononatriumphosphat auch
die Schwierigkeiten, eine vorgegebene Aciditét
(pg-Wert) im arbeitenden Bad einzuhalten (S, 2 Z. 18
vis 21). |

Diese nach b) aa) bis cc) bei der Badfiihrung
auftretenden Schwierigkeiten will der Erfinder da-
durch vermeiden, daB das Anwachsen des st&renden Mono-
natriumphosphats verhindert und die sonst eintretende
neutralisierende Wirkung vermieden wird (S. 2 Z. 28
bis 32).

3. Zur Losung der Aufgabe wird vorgeschlagen,
der sauren Phosphatlosung, die Nitrit enthélt, eine
geeignete Saure zuzusetzen. Es wird darauf hinge-
wiesen, daB'Phosphorséure in geniigender Menge an sich
geeignet sei, der neutralisierenden Wirkung des
Natriumnitrits entgegenzuwirken, daB sie aber die
Bildung des unerwiinschten Mononatriumphosphats be-
giinstige (5. 2 Z. 15 bis 18),

a) In qualitativer Hinsicht wird daher ein
weiterer Zusatz von Phosphorsiiure als ungeeignet ab-
gelehnt und stattdessen der Zusatz einer SHure vor-
geschlagen, die den POjp~Gehalt der Lisung nicht er-
hoht. Als Beispiele hierfiir werden in der Beschreibung
Salpetersiure, Schwefelsiure und Salzsdure genannt
(Se 3 2. 36 bis 43).
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b) In quantitativer Hinsicht wird die Lehre
gegeben, die Sdure in solcher Menge anzuwenden, daB
die neutralisierende Wirkung des Nitrits ausgeglichen
wird. )

Dementsprechend sind fiir die Lehre nach Anspruch
1 des Streitpatents, die sich auf Verfahren zum Auf-
bringen von Phosphatiiberziigen auf Metallen, insbe-
sondere Eisen und Stahl, bezieht, 4 Merkmale (MaBSnahmen
oder Mittel) wesentlich: :

(nach dém Obertedritf)
1)} eine saure Phosphatldsung, die

2) Nitrit enthdlt und der

(nach:dem kennzeichnenden: Teil) ...

3) eine Sidure, die den PO, -Gehalt nicht erhdht,
zugesetzt wird, und zwar

'4) in solcher Menge, daB die neutralisierende Wirkung
des Nitrits susgeglichen wird.

4. Die Beklagte hat bereits im ersten Rechtszug be~
antragt, die Passung des erteilten Hauptanspruchs zu
gndern,; und zwar entsprechend dem in der Verhandlung
vom 8. Januar 1962 gestellten Hauptantrage oder entsprechend
dem gleichzeitig gestellten Hilfsantrage.

Im Berufungsrechtszug hat sie gemif Schriftsatz vom
24. August 1964 den bisherigen Hauptantrag aufgegeben und
statt dessen den bisherigen Hilfsantrag zum alleinigen
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(Haupt-)Antrag erhoben. Danach beantragt sie, dem
Hauptanspruch die folgende Fassung zu geben (Anlage 1
gum Protokoll vom 25. Marz 1965):

‘"Verfahren zum Aufbringen von Phosphatiiberziigen
auf Metallen, insbesondere Eisen und Stahl, mit
Hilfe von sauren Losungen iiverzugsbildender
Monophosphate, die Nitrit und eine S&ure, die den
P04—Geha1t der Losung nicht erhoht, enthalten,
dadurch gekennzeichnet, daB diese SHure bei der
Ergénzung in solcher Menge angewandt wird, da8
die neutralisierende Wirkung des Nitrits ausge-
glichen wird." '

Zwischen den Parteien bhesteht Streit dariiber,
ob es sich bei dieser inderung der Fassung des Hauptan~
spruchs lediglich um eine Klarstellung (so die Beklagte)
oder um eine unzuliéissige Anderung (so die Kligerin)
nandelt. Das Bundespatentgericht hat die Anderung der .
Fassung als eine zu1a831ge Beschridnkung des Hauptan-
spruchs gewertet. Im elnzelnen handelt es sich um folgende
Abweichungen:

a) vidhrend der Oberbegriff des erteilten Hauptan-
spruchs schlechthin "saure Phosphatldsungen" umfaBt,
heift es in der von der Beklagten beantragten Neufassung:
"saure LOsungen von iiberzugsbildenden Monophosphaten®,

Mit dieser Fassung will die Beklagte klarstellen,
dafl es sich bei dem Verfahren nach dem Streitpatent
nur um Losungen mit sogenannten "“schichtbildenden®
Phosphaten - im Gegensatz gu sogenannten 'nichtschicht-
bildenden" Phosphaten -~ handelt.
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Unter Losungen mit "schichtbildenden" Phosphaten
versteht man Losungen von Phosphaten mit Kationen, die
selbst schwer l1ldsliche Phosphate bilden, also “"schicht-
bildend" wirken konnen. Hierzu gehdren z.B. die viel
verwendeten Monozinkphosphatlosungen, die auf der Metall-
oberfléche (z.B. Eisen) die Zinkphosphatiiberziige bilden
(8. 13 des angefochtenen Urteils; Gutachten S. 3).

Bei Verfahren mit Ldsungen "nichtschichtbildender"
Phosphate fehlen solche Kationen, so daB der "Woverzug"
des behandelten Metalls aus dem Phosphat des behandelten
Metalls gebildet werden muB, z.B. Natriumphosphatldsungen,
die auf Eisenwerkstoffen Eisenphosphatiiberziige bilden
(S. 14 des angefochtenen Urteils, Gutachten S. 4).

Das Bundespatentgericht (S. 16 der angefochtenen
Entscheidung) weist darauf hin, daB zwar an einigen
Stellen der Streitpatentschrift hervorgehoben werde,
das hier beschriebene Verfahren ktnne unter Anwendung
sgmtlicher Typen saurer Phosphatltsungen, deren Uber-
zugsbildung durch Nitritzusatz beschleunigt wird, durch-
gefiihrt werden (8. 3 Z. 48 bis 51; Anspruch 1 §. 3
Z. 64/65). Unter diesen Wortlaut fallen an sich lLgsungen
sowohl von schichtbildenden als auch von nichtschicht-
bildenden Phosphaten. Es dlirfe jedoch, so heifit es im
angefochtenen Urteil weiter, nicht unberlicksichtigt
bleiben, daB das,Phosphatierungsverfahren in der
Streitpatentschrift - besonders S. 2 Z. 85 f£f - anhand
einer ein iiberzugsbildendes Phosphat enthaltenden Ldsung,
nédmlich einer Monozinkphosphatlisung, erléutert sei.

Der Beklagten konne nicht verwehrt werden, den Gegen-
stand des Streitpatents auf diese Ausfiihrungsform einzu-
schrianken. Hierdurch werde weder der Inhalt der Streit-

Rty |
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patentschrift unzuléssig abgedndert oder erweitert,
noch werde ein aliud geschaffen.
"

Demgegeniiber vertritt die Reklagte mit Nachdruck
die Auffassung, daB es sich bei den Phosphatlosungen,
auf die der Erfindungsgedanke nach Aussage der Patent-
schrift Anwendung finden konne, nur um schichtbildende
Phdsphate handele, so daB die Fassungsénderung nur eine
Klarstellung bedeute (insbesondere Berufungsbegriindung
vom 19. September 1962 S. 6 bis 12, Schriftsatz vom
28. August 1963 S. 8 bis 11). '

Die Kjldgerin hdlt an sich an ihrer Auffassung fest,
daBl der neue Hauptanspruch nur logisch eine Beschrinkung
sei, patentrechtlich aber ein "aliud" darstelle und aus
diesem Grunde nicht zugelassen werden kitnne (Schriftsatz
vom 11. Juli 1963 S. 2 bis 4, Schriftsatz vom 17. Septem-
ber 1964 S. 2 bis 4). PFir den Fall, daB das Gericht
dieser Auffassung nicht folge, liege jedenfalls keine
Klarstellung, wie die Teklagte meine, sondern allenfalls
eine Einschrénkung vor, wie das Bundespatentgericht
auf S. 17 des angefochtenen Urteile angenommen habe.
Dieser Auffassung habe sich offenbar auch der gericht-
liche Sachversténdige angeschlossen, der auf S. 4
im zweiten Absatz seines Gutachtens ebenfalls davon
ausgehe, daB das Streitpatent im Laufe der Verhandlung
auf die alleinige Anwendung bei schichtbildenden
Phosphatierungsbidern eingeschrénkt worden sei.

¥ie das Rundespatentgericht zutreffend ausgefiihrt
hat, kann der Auffassung der Kjigerin, mit der Neu-
fassung des Hauptanspruchs werde unzuldssigerweise
Patentschutz fiir ein "aliud" begehrt, nicht beigetreten
werden; denn der urspriingliche Patentanspruch 1 umfaBt
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zumindest auch "iiberzugsbildende" (schichtbildende)
Monophosphate.

Im iibrigen kann dahingestellt bleiben, ob es sich
bei der Neufassung des Hauptanspruchs nur um eine den
Anspruchswortlaut klarstellende Fassungsdnderung oder
aber um eine sachliche Einschrédnkung des Gegenstandes
des Hauptanspruchs handelt. Denn in jedem Fall ist die
insoweit beantragte inderung der Fassung des Ansppuchs
1 als solche rechtlich zulissig, so daB diese Fassung
der weiteren sachlichen Priifung der Patentfihigkeit
und der Patentwiirdigkeit zugrundezulegen ist.

Das gilt auch fiir die beiden weiteren Abweichungen,
die diese  neue PFassung gegeniiber dem erteilten Hauptan-
spruch aufweist:

b) Im erteilten Anspruch ist das Merkmal, im
Phosphatierungsbad eine SHure mitzuverwenden, die den
PO4-Gehalt der Losung nicht erhoht, im kennzeichnenden
Teil enthalten. In der neuen Fassung ist dieses Merkmal
aus dem Anspruchskenngeichen in den Oberbegriff liber-
nommen. Auch diese Anderung ist zuliissig. Das Rundes-
patentgericht hat sie sogar als notwendig bezeichnet,
weil der Vorschlag, in Phosphatierungsbiddern der beim
Streitpatent verwendeten Art eine den PQ4-Gehalt des
Rades nicht erhthende SHure, wie Salpeters#dure, mit
zu verwenden, aus der franzosischen Patentschrift
835 312 bvekannt gewesen sei, also zum Stande der
Technik gehdrt habe.

Die Reklagte hat in der_mﬁndlichen Verhandlung'
vom 8. Januar 1962 vor dem Bundespatentgericht durch
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die neue Formulierung des Oberbegriffs das Bekanntsein
von nitrat- und nitrithaltigen Ldsungen zugegeben.
Dies sei jedoch nicht, so fiihrt die Beklagte aus, im
Hinblick auf die franztsische Patentschrift 835 312,
sondern im Hinblick auf die britische Patentschrift
514 443 (unten unter III 6) geschehen, in der nicht
nur die Bildung von Nitrit in nitrathaltigen Zink-
phosphatlosungen, sondern auch der Zusatz von Nitrit
zu solchen Losungen in bestimmtem Rghmen beschrieben
sei (Berufungsbegrindung S. 21).

c) Wie das Bundespatentgericht weiter zutreffend
ausfithrt (S. 17 des angefochtenen Urteils), hat auch
das in das Kennzeichen des neuen Anspruchs eingefiigte
Merkmal, die den P04-Geha1t des Badeg nicht erhchende
Sédure "bei der Ergdnzung" zuzusetzen, in der Streit-
patentschrift auf S. 2 2. 120 bis 8. 3 Z. 35 in Ver-
bindung mit Anspruch 4 eine ausreichende Offenbarung
gefunden. Nach dem gésamten Inhalt der Patentbeschrei-
bung kanr die Fassung der Anspriiche 1 bis 3 in der
Patentschrift nicht etwa dahin verstanden werden, daB
sie nur die urspringliche Zusammensetzung des Phospha-
tierungsbades selbst, d.h. die Herstellung der Aus-
gangslosung, und nicht auch die bei der Padfiihrung
erforderliche Erginzung des Bades betreffen. Das
Wegen der Erfindung besteht vielmehr ganz allgemein
darin, mit dem SHurezusatz auch "im arbeitenden Rad"
(S. 2 Z, 20) die richtige Erghnzung zu finden.

5. Wie der gerichtliche Sachversténdige in
seinem Gutachten S. 14/15 dargelegt hat, kommt als
Séure, die nach Anspruch 1 anzuwenden ist, nur eine
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S8dure in Betracht, die stdrker ist als salpetrige
Saure. Demmach ist der Inhalt des Anspruchs 2, nach
dessen Kennzeichen das Nitrit mit der zuzusetzenden
Sdure unter Bildung von salpetriger Sdure reagieren
soll (S. 2 Z.'45 bis 47), eine - Selbstverstindlichkeit.
Nach dem Gutachten des Sachversténdigen (S. 15) offen-
bart der Anspruch 2 nur dann eine sinnvolle Lehre,

wenn er so interpretiert wird, daR die zugesetate Siure
einen pg-Wert lat, der erheblich unterhalb des pH-Werts
des verwendeten Phosphatierungsbades liegt.

6. Nach Anspruch 1 ist eine den POy~Gehalt der
Losung nicht erhthende Sdure, also eine von der
Phosphorsdure verschiedene SHure, zuzusetzen. In der
"Beschreibung werden als Reispiele Salpetersdure,
Schwefelsidure und Salzsiure genarmt (S. 3 Z. 37 bis
4%). Es wird aber ausdriicklich darauf hingewiesen,
daB Salpetersiure fir die Zwecke der Erfindung bvesonders
geeignet sei (S. 2 Z. 82/83, S. 3 Z. 43/44). DemgemiB
wird mit dem Ausfilhrungsbeispiel der Zusatz von Salpeter-
sdure auch ausfilhrlicher beschrieben (S. 2 Z. 92,

S. 3 2. 1, 30 bis 37). Zur Begriindung der besseren
Eignung der Salpetersdure wird angefiihrt, das Nitrit
scheine eine katalytische Wirkung auf das Nitrat
auszuiiben, wodurch zusédtglich Nitrit gebildet werde,

das seinerseits die Uberzugsbildung wieder beschleunige
(S. 32. 44 bvis 47). Der Erfinder hat fiir die als be-
sonders geeignet vorgeschlagene Verwendung von Salpeter-
sdure gemidB dem Anspruch 3 Schutz bvegehrt und erhalten.

7. Der Anspruch 4 befaBt sich mit dem Fall, daB
zu der aus saurem Phosphat und aus Natriumnitrit her-
gestellten Ausgangsldsung im arbeitenden Bad mit der

oy
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Ergdnzungslosung Salpetersidure zugesetzt wird. Die
Ergdnzungslosung soll alsdann Salpetersdure "mindestens"
in einer solchen Menge enthalten, dafl das mit.dem
Natriumnitrit eingefiihrte Natrium zu Natriumnitrat
umgesetzt wird. Hierzu heiBt es in der Beschreibung
zundchst allgemein, daB die Sdure "mindestens in sol-
cher Menge angewandt wird, dal sie ein neutrales Salz
durch Umsetzung mit dem anwesenden Nitrit bvilden kann"
(S..2 Z. 47 bis 49). Die SHure kann gewthnlich zusammen
mit dem iiberzugsbildenden Phosphat gegeben werden, so
daB der Zusatz von Siure als gesonderter Bestandteil
vermieden wird. In Ausnahmefdllen kann es nttig sein,
die S&ure getrennt zuzusetzen, um sicher zu sein, daB
einerseits die richtige Menge angewendet wird und
andererseits kein unerwiinschter UberschuB zugegeben
wird (S, 2 Z. T4 bis 81),

a) Der Anspruch 4 unterscheidet sich von dem
neugefaBten Anspruch 1, der sich mit dem Zusatz “"bei
der Ergénzung" im kennzeichnenden Teil ebenfalls aus-
driicklich auf die Erganzungslosung bezieht, nur noch
dadurch, daB er sich auf die vorzugsweise vorgeschla-
gene Verwendung von Natriumnitrit und Salpeterséure
beschrénkt und daB bei der Angabe der erforderlichen
Menge das Vort "mindestens" hinzugefiigt ist. Dies be-
. deutet jedoch keine Anderung oder Erweiterung der den
gegenstand des Hauptanspruchs bildenden technischen
Lehre. Wenn man das Wort "mindestens" im Hinblick auf
den Anspruch 1 nicht als eine iiberfliissige Uverbve-
stimmung ansehen will, wird mit diesem Zusatz sinn-
gemdf nur zum Ausdruck gehracht, daB die zugegebene
Menge Salpetersdure auf jeden Fall ausreichen mufl,
um die neutralisierende Virkung auszugleichen (Um-
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setzung des mit dem Natriumnitrit eingefiihrten Natrium
zu Natriumnitrat) und daB daher empfohlen wird, vor-
sichtshalber eher étwas mehr als zu wenig Salpetersdure
zuzusetzen., Dies kann immer noch als die '"richtige
Menge" und nicht als "unerwiinschter {{berschu" im

Sinne der Patentbeschreibung (S. 2 Z. 79 bis B80)
ahgesehen werden. Die gemidf Anspruch 1 maBgebende
Lehre, den Zuysatz von Salpetersdure so zu bemessen,

dafl die neutralisierende Wirkung des Nitrits ausge-
glichen wird, wird hierdurch nicht beriihrt. Der Er-
finder hat auch mit dem Anspruch 4 nicht etwa vorge-
schlagen, der aus saurem Phosphat und Natriumnitrit
hergestellten LOsung Salpetersdure in einer Menge
zuzusetzen, die wesentlich iiber das zum Ausgleich der
neutralisierenden Wirkung des Nitrits erforderliche MaB
hinausgeht. Dieses MaB ist nach Anspruch 4 erreicht,
wenn das mit dem Natriumnitrit eingefiihrte Natrium

zu Natriumnitrat umgesetzt wird. Dementsprechend heift
es fir die Menge Salpetersdure, die in der beispiels-
weise angegebenen Erginzungsldsung (S. 3 Z. 1 bis 3)
enthalten ist, daB sie einerseits "geniigt, um die
Bildung von Mononatriumphosphat bei hohen Nitritzusitzen
zu verhiiten", daB sie andererseits jedoch "zu gering
ist, um ein Anwachsen der Aciditdt zu bewirken, wenn
nur geringe Mengen Nitrit angewandt werden" (8. 3 2. 30
bis 35). Auch fiir die nach Anspruch 4 vermittelte ILehre
- war offenbar die Ansicht des Erfinders maBgebend, daB
die ginstige Wirkung der Salpetersiure allein darauf
beruht, daB sie die neutralisierende Wirkung des
Natriumnitrrtzusatzes ausgleicht. Demgemdf hat er mit
dem Anspruch 4 die ILehre erteilt, daB men die bei der
Ergdnzung von Natriumnitrit befiirchtete Alkalisierung
durch die Zugabe einer zumindest dquimolaren Menge von
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Salpetersdure in dem Ergédnzungsbad verhindern muB
(Gutachten S. 16, 25).

b) Piir das Verfahren nach Anspruch 4 wird in der
Patentheschreibung ein Ausfiihrungsbeispiel gegeben.
Danach hat das Konzentrat fiir den Ansatz des Phospha-
tierungsbades folgende Zusemmensetzung (S. 2 Z. 86
bis 94):

181,4 kg Zinkoxyd,
605,5 kg Phosphorsdure 75 %ig,
90,7 kg Salpetershure von 42° B&,
mit Wasser aufgefiillt auf insgesamt 2222 kg.

Von dieser konzentrierten Lisung werden dem Behand-
lungsbad, dessen Wasser zunéichst auf 40 bis 550 erhitzt
wird, 4,8 kg zu je 100 Liter Wasser zugesetzt. Diesem
Rad werden 36 g Natriumnitrit zu je 100 Liter zugesetzt
(Ausgangsldsung) . o

Da wdhrend der Uberzugsbildung laufend Chemikalien
verbraucht werden, miissen diese kontinuierlich ersetzt
werden., Als Beispiel fiir eine Erginzungsltsung, mit
der man lange Zeit ohne Anreicherung an Natriumphosphat
im Bad arbeiten kann, wird folgende Zusammensetzung
angegeben (S. 3 Z. 1 bis 3): ’

260,8 kg Zinkoxyd,

861,8 kg Phosphorsiure 75 %ig,

362,8 kg Salpetersdure von 42° BE,

mit Wasser aufgefiillt auf insgesamt 2450 kg.
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Der Sachverstidndige hat in seinem Gutachten (S. 16)
darauf hingewiesen, daB diese Zusammensetzung der Er-
ginzungsldsung einen sehr hohen Gehalt an freier Sal-
petersiure aufweise, wie er vorher bei Phosphatierungs-
bddern nicht iiblich gewesen sei. Wie weit dieser UJber-
schufl an Sdure wirklich zur Kompensation des zugesetzten
Natriumnitrits verbraucht werde, lasse sich aus dem
Patent nicht entnehmen, weil genaue Angaben iiber die
tatsidchlich zugesetzten Mengen des Nitrits fehlten.

Hierzu heiBt es in der Beschreibung (S. 3 2. 11-
29), daB die erforderliche Menge des zuzusetzenden
Natriumnitrits nicht nur vom Durchsatz, sondern bis zu.
einem gewissen Grade auch davon abhédnge, ob der betref-
fende Stahl leicht oder schwer phosphatierbar sei; es
komme weiter auf die zur Verfiigung stehende Verweilzeit
(Behandlungsgzeit) und schlieBlich auch auf die Temperatur
an. Danach wird die Zugabe des Nitrits offenbar nur
empirisch aus der Arbeitsweise des Bades erschlossen
und je nach Durchsatzgeschwindigkeit nachgeregelt
(Gutachten S. 16). :

Der Sachversténdige ist auf Gyund der Errechnung
des Molverhdltnisses zu dem Ergebnis gekommen, daB die
im Beispiel angegebene Erginzungslosung etwa 0,8 Mol
iiberschiissiger Sédure pro Mol Zinksalz iiber die zur
Verhinderung der Hydrolyse notwendige Menge hinaus
enthdlt; diese Ergidnzungslosung ist also weit sauerer
als dem Schichtbildungsgleichgewicht entspricht
(Gutachten S. 26). Der Sachverstiéndige h#dlt es fiir un-
wahrscheinlich, daf der Gésamtuherschuﬁ an freier Sdure
wirklich zur Neutralisation eines Natriumzusatzes be~
notigt wird, da damit der arbeitenden Losung weit mehr



Oxydationsdquivalente zugefiihrt wiirden, als es fiir

die gesamte Schichtbildung erforderlich sei (Gutachten
S. 27 oben). Noch unwahrscheinlicher werde die Annahme,
daB der Salpetersiurezusatz nur der Kompensation der
neutralisierenden Wirkung des Natriumnitrits diene,

wenn beriicksichtigt werde, daB die Salpetersiure
gleichfalls ein Oxydationsmittel sei und im Prinzip

alle Funktionen des Nitrits als Peschleuniger bereits
selbst iUbernehmen kénne. Der in der Erginzungslosung
vorhandene {fberschuB an Salpetersdure reiche als
Oxydationsmittel schon ohne jeden Zusatz von Natrium-
nitrit bei weitem fiir die Schichterzeugung aus. Daf
Salpetersidure als Oxydationsmittel direkt wirksam werde,
sei unter den Arbeitsbedingungen des angegebenen Bades
auch ger nicht zu vermeiden. Man komme ganz im Gegenteil
zu dem‘SchluB, daB infolge des niedrigen pp-Wertes des
beschriebenen Zinkphosphatierungsbades schon sehr
geringe Mengen von Nitrit eine hohe katalytische Wirkung
auf die Salpeterssurereduktion ausiiben miiBten. Daher

sei zu folgern, daB der nach der Patentschrift in seinem
AusmaB nicht niaher erléuterte Zusatz von Natriumnitrit
vorziiglich der Steuerung des katalytischen Prozesses diene,
daB das wirksame Oxydationsmittel abter die Salpetersdure
sei. Der Sachverstdndige bezweifelt daher, daB dieses
Verfahren in gleicher Weise auch mit anderen Sduren
durchgefiihrt werden konne, wie dies im Streitpatent

S. 3 2. 39 - 42 behauptet werde (Gutachten S. 27 Mitte"
bis S, 28 Mitte).,

Der Sachverstidndige erblickt den groflien Vorteil
der Arbeitsweise nach dem Ausfiihrungsteispiel darin,
daBl jetzt keine Ionen mehr dem Rad in nennenswerter
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Menge zugefiihrt wilrden, die am Reaktionsumsatz der
Schichtbildung nicht direkt beteiligt widren. Die
zugefilhrten HY-Ionen wiirden bei der Reduktion der
Salpetersdure verbraucht. Ihre schddliche Wirkung

auf das Hydrolysegleichgewicht der Deckschichtaus-
fdéllung werde damit aufgehoben. DaB die - in der
Patentbeschreibung als Beispiel angegebene - stark

saure Ergédnzungsldosung gerade so gilinstige Eigenschaften
fiir die Konstanterhaltung der Wirksamkeit des Bades
haben wiirde, hdtte sich theoretisch nicht voraussagen
lassen. Man werde dies als einen "liberraschenden Effekt"
" bezeichnen miissen, um so mehr, als die Anmelderin
offensichtlich von unzutreffenden Vorstellungen ausge-
gangen sei. Diese irrefiihrenden Auffassungen hidtten

.50 nachdriicklich in der Abfassung des Patents ihren
Niederschlag gefunden, daB offemnsichtlich beide strei-
tenden Parteien nicht den wahren, Sachverhalt durchscheaut
hiétten. Das angegebene Rezept fiir die Erginzungsldsung
habe mit. dem Erfindungsgedanken des Anspruchs 1 nichts
mehr zu tun (Gutachten S. 28 Mitte bis S. 29 oben).

‘Wie der gerichtliche Sachverstindige auf S. 16/17
seines Gutachtens ausgefiihrt hat, besteht der wesentlich
nutzbare- Gehalt der Anmeldung nur in den in der Patent-
beschreibung aufgefiihrten Rezepturen fiir Bad und Er-
gidnzungslosurig. Wenn das Verfahren eine so grofle Ver-
breitung und technische Bedeutung gefunden habe, wie
die Beklagte betone, liege dies offenbar daran, daB -
sie mit ihren Rezepturen eine sehr gliickliche Ldsung
der gestellten Aufgabe auf empirischem ¥eg gefunden
habe. "Bei der Unklarheit der Abfassung der 4 Patent-
anspriiche" (Gutachten S. 16) miBt der gerichtliche
Sachverstandige allenfalls den in der Patentbeschreibung
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aufgefiihrten Rezepturen, insbesondere der hier be-
schriebenen Ergdnzungslosung, Neuheitswert, praktische
Bedeutung und erfinderischen Gehalt bei.

Soweit der in dieser Rezeptur tatséchlich vor-
handene hohe SHurezusatz das zum Ausgleich der Neutra-
lisierungswirkung erforderliche MaB iibersteigt, ist
diese Angabe aber weder in den Anspriichen noch in der
Beschreibung als erfindungswesentlich offenbart.

Auch nach dem Gutachten des gerichtlichen Sachverstian-
digen 1l&dfit sich dieser hohe Sdurezusatz nicht aus der
TL.ehre des Streitpatents, wie sie in den Anspriichen in
Ubereinstimmung mit der Patentbeschreibung ihren Nieder-
schlag gefunden hat, herleiten.

Demgegeniiber kann die Beklagte, wie sie es gemil
den Schriftsdtzen vom 12. August 1964 S. 2/3 und vom
3, Dezember 1964 S. 7/8 versucht, nicht mit Erfolg
geltend machen, daB die beispielsweise angegebvene
Ergénzungslosung nicht mehr Sdure enthalte als zum
Ausgleich der neutralisierenden Wirkung des Nitrits
erforderlich sei. Sie hat sich fiir diese Pehauptung
insbesondere auf einen Versuch I vezogen, der in der
Anlage 1 zum Schriftsatz vom 3. Dezember 1964 im einzel-
nen beschrieten und ausgewertet worden ist, und meint,
der Sachverstiéndige sei von theoretischen Jberlegungen
ausgegangen, die mit den Gegebenheiten der Praxis nicht
libereinstimmten, und sei daher zu unrichtigen Ergebnissen
.gelangt. Flir die patentrechtliche Beurteilung der An-
spriiche 1 bis 4 kann es aber nicht darauf ankommen,
mit welchen Nitritzusdtzen man mdglicherweise - in
extremen Fdllen - arbeiten kann und jetzt vielleicht
auch tatsé@chlich in der Praxis arbeitet; es kommt
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vielmehr nur darauf an, welche Lehre dem Durchschnitts-
fachmann (Phosphatierungsfachmann) mit den Anspriichen

1 bis 4 im Prioritétszeitpunkt (2. Marz 1942) offentart
worden ist. Hierzu hat sich der Sachverstindige bereits
in seinem schriftlichen Gutachten eingehend und iiber-
zeugend geduBert. In der miindlichen Verhandlung hat er
.auf Befragen nochmals mit Bestimmtheit bestdtigt, daB
der Durchschnitifachmann auf Grund der l.ehre des Streit-
patents, wie sie sich aus den Anspriichen 1 bis 4 ergibt
(Kompensation der neutralisierenden Wirkung des Nitrits
durch Zusatz von Sdure), im Prioritédtszeitpunkt keines-
falls einen so hohen Sdurezusatz gewdhlt haben wiirde,
wie er in der Rezeptur des Ausfilhrungsbeispiels der
Patentheschreibung angegeben worden ist.

. Soweit die in der Rezeptur der Patentbeschreibung
angegebene Sduremenge tatsdchlich nicht erforderlich war,
um die neutralisierende Wirkung des Nitrits auszu- _
gleichen, weicht also das lediglich als Beispiel ange-
- fiilhrte Rezept von der Lehre des Streitpatents ab. Fiir
diese nicht als erfindungswesentlich offenbarte Ab-
weichung ist Patentschutz weder vegehrt noch gewihrt.
Wenn der gerichtliche Sachverstandige auf der letzten
Seite seines schriftlichen Gutachtens (statt "30"
versehgntlich mit "29" bezeichnet) meint, nur der An-
spruch 4 konne als neu bezeichnet werden und die
technische Entwicklung wesentlich beeinflufit haven, so
bezieht sich dies in Wirklichkeit nicht auf die durch
den Ainspruch 4 vermittelte Lehre, sondern nur auf ein
Merkmal der beispielsweise angefiihrten Rezeptur. Der
besonders hohe, iiber die nach den Kennzeichen der An-
spriiche 1 und 4 erforderliche Menge hinausgehende
S&durezusatz ergibt sich aber nicht aus der nach den
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Anspriichen 1-4 geschiitzten lLehre. Wenn nach dem nunmehr
einzigen Kennzeichnungsmerkmal des Anspruchs 1 (wie des
Anspruchs 4) ausdriicklich nur sowiel SHure zugesetzt
werden so0ll, wie zum Ausgleich der neutralisierenden
¥irkung des Nitrits erforderlich ist, liegt eine davon
abweichende Lehre, erheblich mehr S#Hure gzuzugeben, als
zum Ausgleich der Neutralisationswirkung ndtig ist,
auBerhalt des Pereichs der allein durch die technische
Aufgabe (oben unter I 2) und der zu ihrer Idsung (oben
unter I 3) gegebenen Anweisung zum technischen Handeln,
die allein Gegenstand des Streitpatents ist (vzl. hierzu
BGH GRUR 1955, 29, 32 re, Sp. - Nobelt-Bund).

Soweit die in der Patentbeschreibung angegebene
Regeptur von dieser geschiitzten T.ehre abweichf9 d.h.
sich nicht auf Grund dieser Lehre ermitteln oder be-
rechnen 1#@8t, kann die Rezeptur als solche keinen
Patentschutg begriinden, und zwar auch dann nicht, wemn
sie neu und aus Griinden, die der Erfinder moglicher-
weige gar nicht erkannt hat, fortschrittlich und auch
erfinderisch wdre. Die nach den Anspriichen 1-4 ge-
schiitzte technische Lehre kann nicht dadurch ge#ndert,
eingeschrédnkt oder erweitert werden, daB das Aus-
filhrungsbeispiel mit einem nicht als erfindungswesent-
lich offenbarten und daher auch nicht schutzfidhicen
Merkmal von der mit der Anmeldung beanspruchten Lehre
abweicht, sei es, daB - wie im vorliegenden PFall -
mit dem Beispiel ein fiir den Ausgleich der Neutrali-
sationswirkung bedeutungsloser, ndmlich der Menge nach
hierfiir nicht erforderlicher, erhthter ("iiberschiissiger")
Sdurezusatz angegeben wird, sei es, daBl der SHuregusatz,
was auch denkbar gewesen wdre, in dem Beispiel irriger-
weise niedriger angegeben worden wire, als es der nach
den Anspriichen 1-4 geschiitzten Lehre entsprechen wiirde.
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Der gerichtliche Sachverstindige hat in seinem
~schriftlichen Gutachten bei der Wirdigung des Gegen-
standes des Streitpatents die in der Patentheschreibung
Aalé Béispiel angegebene Rezeptur der Erginzungslisung
in einef patentrechtlich unzulissigen Weise iiberbe-~
wertet. Bei der Priifung auf Neuheit, technischen Fort-
schritt und Erfindungshshe muB eine lediglich in der
Rezeptur enthaltene Anweisung zum technischen Handeln
insoweit ausscheiden, als diese Anweisung von der sich
aus den Anspriichen 1- 4 ergebenden technischen Lehre
abweicht.

Daher ist dés Rundespatentgericht in dem ange-
fochtenen Urteil auf die in der Patentbeschreibung
enthaltene Rezeptur und etwaige sich aus ihr ergebende
Besonderheiten mit Recht iiberhaupt nicht eingegangen.
SchlieBlich hat auch die Beklagte im Berufungsverfahren
- trotz des Gutachtens des gerichtlichen Sachverstindigen -
nicht (hilfsweise) beantragt, den Patentanspruch auf das
Ausfilhrungsbeispiel (mit der bestimmt angegebenen Re-
zeptur) zu beschrinken.

IT. Die von den Parteien erﬁrteften deutschen Patent-
schriften 863 889 und 907 966 sind keine druckschrift-
lichen Vorversffentlichungen im Sinne des & 2 PatG.

Sie ktnnten als prioritdtsidltere Rechte nur unter den -
Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 PatG als patenthindernd

in Betracht kommen. Die Priifung ergibt, daf diese Voraus-
setzungen nicht vorliegen.

1. In der Patentschrift 863 899 wird ein Phospha-
tierungsbad beschrieben, das mit Natriummitritzusatz
als Beschleuniger arbeitet., Dieses Bad ist jedoch an



zinkphosphat iibersgttigt und weist daher bvei der
Schichtbildung die Tendenz zu wachsender Aziditit

auf. Demgegeniiber wird die neutralisierende Wirkung
des gzugesetzten Natriumnitrits zur Kompensation dieser
Anséueruhg ausgenutzt. Ein Zysatz von Salpetersiure
oder Nitrat wird ausdriicklich abgelehnt (Patentschrift
S. 1 2. 29 - 31), |

2. Nach der Patentschrift 907 966 werden als
Beschleuniger‘gleichzeitig Nitrit und Nitrat verwendet.
Der gleichzeitigen Gegenwart dieser beiden Stoffe wird
eine spezifische Kombinationdwirkung zugeschrieben.
Hinsichtlich der Erghnzungslésung wird betont, daB die
Phosphate und Nitrate von Zeit 2zu Zeit'zugesetzt werden,
daB das Nitrat dagegen in geringen Mengen unabhingig
davon laufend (kontinuierlich),beigegeben wird (An-
spruch 4). Die Pgtentschrift enthidlt keine Lehre iiber
den Zysatz einer die neutralisierende Wirkung des Nitrits
ausgleichenden Sdure und kommt daher auch nicht als
dlteres Recht im Sinne des § 4 Abs., 2 PatG in Betracht.

III. Die Lehre des Streitpatents wird durch keine der
entgegengehaltenen druckschriftlichen Vorvertffent-
1ichungen vollstéindigz neuheitsschiédlich vorweggenommen.

1. Nach der italienischen Patentschrift 341 001
(1935/36) werden als Phosphatierungslésung schicht-
bildende Phosphate benutzt. Diese Pytentschrift befafit:
sich in erster Linie mit dem Aufspritzen der Phospha-
tierungslosung auf die Werkstiicke unter kridftigem Druck.
Als Beschleunigungsmittel wird vorzugsweise eine 1los-
liche Kupferverbindung verwendet, jedoch kdnnen hierzu
auch l8sliche Salze anderer beschleunigender Metalle




iy

<

dienen, Als geeignete Oxydationsmittel werden Nitrite,
Nitrate und Sulfite vorgeschlagen, und zwar insbesondere
Natriumnitrit, -nitrat oder -sulfit (Ubersetzung S. 4
unten) .’ Als Beschleuniger werden fiir die Spritzldsung
aufler 16slichen Kupfer- und anderen Metallverbindungen, die
als Katalysatoren wirken, auch Oxydationsmittel, wie
Nitrite, Nitrate und Sﬁlfite, inshesondere Natriumnitrit,
~nitrat oder -sulfit genannt. Es wird darauf hinge-
wiesen, dafBl die Phoéphatierungslﬁsung von Zeit zu Zeit
nach Erfordernis aufgefrischt wird, um sie wieder etwa
auf ihre urspringliche Zusammensetzung zu bringen. Zum
Auffrischen wird eine T.osung vorgeschlagen, die primires
Zinkphosphat und Salpetersidure (ohne oder mit Kupfer-~
verbindung) enthdlt. Die Salpetersdure reagiert mit dem
Zink des Zinkphosphats und bildet Zinknitrat, wenn das
Verfahren bei einer Temperatur von etwa 80° durchgefiihrt
.wird. Das auf diese Weise gebildete Zinknitrat stellt

das Oxydationsmittel dar, das die Schlammbildung ver-
hindern soll, die sonst bei der Hydrolyse des primiren
Zinkphosphat, wenn es dem Bade als Pulver zugefiigt wird,
eintreten wiirde. Die Salpetersdure wird in der Ergédnzungs-
ldsung also ausdriicklich zur Vermeidung oder Verminderung
der Schlammbildung eingesetzt, indem mit ihr aus dem
zugefiigten priméren Zinkphosphat Zinknitrat erzeugt

wird. ¥g wird darauf hingewiesen, daB die Verwendung

der ein Phosphat und Salpetersdure enthaltenden Losung
zun Auffrischen (zur Ergdnzung) der Phosphatlésung

ein wesentliches Merkmal der Erfindung sei, weil sie

die Bildung von Schlamm auf ein Minimum herabsetze

und eine LOsung ergebe, die man auf die Metalloberfliéche
aufprallen lassen und wieder in den Kreislauf bringen kénne,
ohne dafl sich Schlamm in nennenswerter Weise bilde
(Ubersetzung S. 7). Mit dem Zusatz von Salpetersiure

zur Erginzungslosung soll zwar auch eine Schlammbildung
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verhindert werden, ohne daB jedoch die gleichzeitige
Anwendung von Nitrit empfohlen wird. Es ist daher auch
keine Rede davon, daB die Bemessung der zugesetzten
Salpeterséure auf die Neutralisationswirkung des
Nitrits abzustimmen sei.

2, Die franzdsische Patentschrift 835 312 (1938),
die nach Ansicht des Pundespatentgerichts dem Gegenstand
des Streitpatents am ndchsten kommt, befaBt sich im
wesentlichen mit der Teseitigung des entstehenden
Eisen-II-Salzes aus dem schichtbildenden Phospha-
tierungsbad, und zwar durch Luftsauerstoff als
Oxydationsmittel. Die Ausgangsldosung kann ebenso wie
nach der ]l ehre des Streitpatents aus einem iliberzugs-
bildenden Monophosphat, wie Monozinkphosphat, aus Sal-
petersdure und aus Natriumnitrit bestehen (S. 2 Z. 95 -
S. 3 Z, 6 i.V.m. S. 3 %. 55/58, Ubersetzung S. 4, 5/6).
Im angefochtenen Urteil (S. 18) wird hierzu darauf
hingewiesen, daB auch die Beklagte in der mindlichen
Verhandlung nicht habe in Abrede nehmen kénnen, daf
diese bekannten Phosphatierungsbidder mit den beim
strittigen Verfahren verwendeten Bddern in Bezug auf
ihre qualitative Zusammensetzung ilibereinstimmten.
Hinsichtlich der Ergénzung der losung heifit es, die
Verluste konnten von Zeit zu Zeit, je nach Bedarf,
ausgeglichen werden, um die LOsung stwa wieder auf
die urspriingliche Zusammensetzung zuriickzufithren (S. 3
Z. 3% - 36, Ubersetzung S. 5). In der Entgegenhaltung
wird- an der bereits angefiihrten Stelle (S. 3 Z. 55 ff,
Uversetzung S. 5/6) darmuf hingewiesen, daB an Stelle
von Nitrat Nitrit verwendet werden kiénne und daf die
Alkalinitrite am geeignetsten seien; man ktnne im all-
gemeinen bereits mit geringen Mengen eine merkliche
Beschleunigung erzielen und auch einen guten {iberzug
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erhalten. Es wird jedoch zugleich betont, daB die
Nitrite sehr viel weniger stabil als die Nitrate seien
und zu Verlusten fihrten wegen ihrer Neigung, sich in
den sauren Ldsungen zu zersetzen. In den angefiihrten
Beispielen fiir Badzusammensetzungen ist Nitrit nicht
ausdriicklich enthalten. Der Zusatz der Salpetersiure

zum Rad und zur Ergédnzungsldsung soll der Verhinderung
einer hydrolytischen Ausfdllung von Zinkphosphat dienen;
mit dem Zusatz von Salpetersdure soll also ebenso wie
nach der bereits erdrterten italienischen Patentschrift
7241 001 die "Schlammbildung" vermieden werden. Diese
Aufgabe hat sich auch der Erfinder des Streitpatents
gestellt (S. 1 Z. 25 - 31). Auch die nach der Lehre des
Streitpatents zuzusetzende Sidure soll im Ergebnis die
unerwinschte Ausféllung von iiberzugsbildenden Phosphaten
verhindern. Die entgegengehaltene franzdsische Patent-
schrift nimmt die Lehre des Streitpatents - auch nach
Ansicht der Kldgerin - nur deshalb nicht neuheitsschéd-
lich vorweg, weil das Merkmal.fehlt,: dje Menge der (von
Phosphorsdure verschiedenen) Mineralsidure, die dem
Phosphatierungsbad bzw. der Erginzungsldsung entsprechend
dem einzigen Bestimmungsmerkmal des neugefaBten Haupt-
anspruchs des Streitpatents zugesetzt wird, so zu be-
messen, daB sie die neutralisierende Wirkung des Nitrits
auszugleichen vermag (S. 19 des angefochtenén Urteils).

3. In der franzdsischen Patentschrift 857 345 (1940)
wird ein nitritbeschleunigtes, schichtbildendes Phospha-
tierungsbad beschrieben, bei dem die beschleunigende Wirkung
des Nitrats durch gleichzeitigen Nitritzusatz erhdht wird,
Es ist in dieser Patentschrift erkannt worden, daB8 Nitrit
bei der Reduktion des Nitrats als Zwischenprodukt auto-
matisch entsteht und daB die Gegenwart von Nitrit bzw.
Salpetersdure eine autokatalytische Wirkung auf die

-4
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Entstehung von Nitrit und Nitrat ausiibt. Es wurde ferner
gefunden, daBl man die Geschwindigkeit der Nachbildung

von Nitrit durch die Wahl einer hohen Nitratkonzentration
und mit wachsender Aziditdt der LOsung beschleunigen
konne. Auf diesen Wegen werden Verfahren entwickelt,

- bei denen entweder nur ein geringer Zusatz von Nitrit

am Anfang oder auch iiberhaupt kein anfianglicher Zusatz

zum Bad notwendig ist und trotzdem die glinstigen Wirkungen
des Nitrits auf Grund dieser autokatalytischen Entstehung
genutzt werden konnen,

In dieser Pgtentschrift wird schlieBlich auch die
Erkenntnis ausgesprochen, dafl die Erginzungsldsung zum
Phosphatierungsbad eine wesentlich andere Zusammensetzung
haben mufl als die Ausgangslosung, weil die verschiedenen
Bestandteile dea Bades in verschiedenem AusmaB bei der
Schichtbildung verbraucht werden. Ein entsprechender
Zusatz eines Erginzungsgemisches zu den Rehandlungs-
losungen im prektischen Betrieb wird als selbstverstand-
lich angesehen, ohne da8 iUiber die Zusammensetzung der
Ergénzungsldsung ndhere Angaben gemacht werden, ins-—
besondere auch nicht iliber die Art der Remessung eines
Sdurezusatzes zu dieser Erginzungslosung.

4. Die USA-Patentschrift 2 132 883 (1937/38) be-
schreibt ein Phosphatierungsbad, in dem Nitrit als
Beschleuniger verwendet wird. Dabei werden libersidttigte
Zinkphosphatldsungen aufgespritzt. Da das Bad von vorn-
herein Ubersdttigt ist, erweist sich die neutralisierende
Wirkung des zugesetzten Natriumnitrits als giinstig, um
gleichzeitig den Anstieg der H¥-Ionenkonzentration in-
folge der Ausscheidung von tertidrem Zinkphosphat zu
kompensieren, Der Zinkgehalt und der py-Wert werden
iiberwacht (S, 1 1i. Sp. letzter Abs. und re. Sp. 1. Abs.,
bersetzung S. 2; S. 2 1i. Sp. letzter Abs. und re. Sp.
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1. Abs. sowie Z. 34 - 41, Ubersetzung S. 6/7). Die
Anreicherung von Ngtriumionen in dem arbeitenden Rad

wird in dieser Patentschrift als unsch&dlich bezeichnet,
sofern nur der py-Wert und der Zinkgehalt konstant ge-
halten werden und die Igsung frei von geldsten Eisenionen
bleibt (S. 2 re. Sp. Z. 62 - 75, Uversetzung S. 7). Die
Verwendung von Salpetersdure oder Nitraten wird nicht
erwdhnt.

5. In der britischen Patentschrift 386 739 (1931/33)
wird ein Rad schichtbildender Phosphate beschrieben, in
dem als Oxydationsmittel Nitrate und Nitrite, vorzugsweise
Natriumnitrat, vorgeschlagen werden (8. 2 Z, 9 - 53,
Ubersetzung S. 3/4). Vor dem Zusatz von Salpetersiure
wird gewarpt, da dies infolge der damit bewirkten Er-.
hohung der Aziditdt das Bad aus dem Gleichgewicht bringen
konne (S. 2 Z. 54 - 61, Uversetzung S. 4 unten). Die ge-
meinsame Verwendung von Nitrit und Nitrat wird nicht
beschrieben. Als Beschleuniger der Oxydation durch Nitrat.
werden Kypfersalze eingefiihrt.

6. Die britische Patentschrift 514 443 (1938/39)
behandelt ein schichtbildendes Bad, bei dem der Zysats
von Natriumnitrit durch die Einfithrung eines Schwermetall-
nitrats ersetzt wird (S. 8 2. 76 ff, Ubersetzung S. 19).
Bei der Reduktion des Nitrats bildet sich die erforder-
liche Menge Nitrit, die zur restlosen Oxydation des ge-
l6sten Eisen~II-Salzes bendtigt wird. Es wird beschrieben,
daB man durch geeignete Wahl der Konzentraion der Salze
eine ausreichende Geschwindigkeit der Nitritbildung
erreichen kann. Es wird in dieser Patentschrift ferner
dargelegt, daB die Nitritbildung aus Nitrat eine auto-
katalytische Reaktion ist und sich durch anfénglichen
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Zysatz von Nitrit beschleunigen 1dB8t. Gleichfalls
ginstig auf die Geschwindigkeit der Nitritbildung
wirkt eine Erhdhung der Aziditat.

Als Folge dieser Lrkenntnis erhdlt das Bad eine
hohe Konzentration an Nitrat im Verhdltnis zum Phosphat
(evenso bereits die franzdsische Patentschrift 857 345).
Es wird auch betont, daB die Erginzungslisung eine stark
abweichende Zysammensetzung vom Ausgangsbad haben mufl,
wenn man die Arbeitsfdhigkeit und die Zusammensetzung
des Bades mozlichst lange aufrechterhalten will (S. 6
1i. Sp. Z. 23 - 39, Uversetzung S. 13). Auf S. 9 der
' Entgegenhaltung (S. 20/21 der Ubersetzung) wird in einem
Reispiel eine Ausgangsldsung und eine Ergédnzungslidsung
beschrieben fiir ein Pad, in dem Nitrit nicht als solches
zugesetzt, sondern erst widhrend des Gebrauchs in einer
solchen Menge entwickelt'wird9 daB das Ferroeisen weit-
gehend, wenn auch nicht vollstédndig, oxydiert wird.

Die Kldgerin hat mit Schriftsatz vom 19. September 1961
Berechnungen vorgelegt, aus denen sich ergibt, daB bei
diesem Phosphatierungsverfahren nach der britischen
Patentschrift 514 443 in der Rehandlungsfliissigkeit
genligend Salpetersidure vorhanden ist, um die neutrali-
sierende Wirkung des Nitrits in der Lssung auszugleichen.
Die Ausgangs- und die Erginzungsldsung weisen danach

die gleiche Menge und mehr Salpetersdure auf als die
Ausgangslosung, die in der Streitpatentschrift auf S. 2
Z. 99 f£f beschrieben ist. Aus diesem Vorbringen der
Klédgerin, das als richtig unterstellt werden kann, folgt
nicht, daB hierdurch der neugefaBte Hauptanspruch neu-
heitsschédlich getroffen sei; denn auch in der britischen
Patentschrift 514 443 wird die im Streitpatent aufge-
stellte allgemeine Bemessungsregel als solche dem '
Fachmann noch nicht offenbart.
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7. Abweichend von den bisher erdrterten Entgegen-
haltungen behandelt die britische Patentschrift 517 049
(1937/1940) ein nichtschichtbildendes Phosphatierungsbad.
Diese Entgegenhaltung kommt daher bereits aus diesem
Grunde gegeniiber dem neugefaBten Hauptanspruch, der sich
nur auf schichtbildende Phosphatierungsbéder bezieht,
nicht als neuheitsschddlich in Betracht.

Das in der Entgegenhaltung beschriebene nichtschicht-

" bildende Phbsphatierungsbad arbeitet auch mit Ngtriummitrit
als Oxydationsmittel. Um die Aziditdt der Lysung trotzdem
aufrechterhalten zu konnen, wird zur Kompensation des
Nitritzusatzes eine entsprechende Menge starker Siure
zugefiigt. Der Salpetersdure wird gegeniiber der Schwefel-

und der Salzsiure eine Vorzugsstellung eingerdumt. Das
Nitrit wird vorzugsweise kontinuierlich zugesetzt. Bei

den tisher ertrterten schichtbildenden Phosphatierungs-~
bddern wirkt sich der Zysatz eines neutralisierenden Stoffes
wie Natirumnitrit in einer unerwiinschten Ausfdllung von
Phosphaten als Schlamm aus. Bei nichtschichtbildenden Béddern
beeinfluBt ein solcher Zusatz vor allem die Beizreaktion
und daneben die Art der Schichtausfédllung, Wie der
gerichtliche Sachverstiéndige hierzu ausfithrt, laduft trotz
dieses Unterschiedes die Uberwindung dieser Schwierigkeit

in beiden Féllen auf eine Kontrolle des py-Werts hinaus

und 188t sich daher auch in gleicher Weise durch dosierte
Zugaben einer geeigneten Séure ldsen,

8. In dem Aufsatz von Rackwitz in "QObverflidchentechnik™
1931 S. 53 wird allgemein die Phosphatierungstechnik behandelt
und hervorgehoben, es komme alles darauf an, daBl die Ah-
scheidung der Phosphatschicht auf dem Eisen in kurzer Zeit
unter mozlichst konstant bleibenden SHure- bzw. Phosphat-



- 39 .

konzentrationsverhdltnissen vor sich geht. Die Kontrolle
dieser GroBen:. ist daher, wie nach dem Gutachten des
gerichtlichen Sachverstindigen (S. 22) allen Fachleuten
auf diesem Gebiet seit langem bekannt ist, eine ent-
scheidende Voraussetzung fiir die Durchfiihrung der
Phosphatierung.

IV. Das Bundespatentgericht hat die Erdrterung des
technischen Fortschritts dahingestellt gelassen, weil

nach seiner Auffassung auf jeden Fall die Erfindungshidhe
des Gegenstandes des Streitpatents zu verneinen ist.

Dieser Auffassung ist im Ergebnis und im wesentlichen auch
in der PRegrindung beizutreten. Daher kann auch hier der
technische Fortschritt, der mit der Lehre des Streitpatents
erzielt werden soll, als gegeben unterstellt werden,

und zwar in dem Sinn, daB es mit der Tehre des Streit-

patents gelungen ist, alle in der Patentbeschreibung
dargestellten Nachteile zu beseitigen, die bei der Ver-
wendung saurer Phosphatldosungen mit dem Zusatz von Nitrit
verbunden sind (oben unter I 1 und 2). Hiergegen hahen
im librigen auch weder die Kl#gerin noch der gerichtliche
Sachverstéandige Bedenken vorgebréchto

Soweit der gerichtliche Sachverstindige in seinem
schriftlichen Gutachten (S. 24) ausgefithrt hat, es falle
schwer, in dem Siurezusatz gemdB den Anspriichen 1 bis 3
einen "wesentlichen Fortschritt" zu sehen, betrifft dies,
wie die vorhergehenden Darlegungen (S. 23 Mitte bis
S. 24 Mitte des Gutachtens) ergeben, in Wirklichkeit
nicht den technischen Fortschritt, sondern die Erfindungs-
héhe. Denn nach Erdorterung des Standes der Technik ist
der Sachverstiéndige zu dem Ergebnis gelangt, dalB es
allgemein nahegelegen habe, eine Storung der Aziditat
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durch'entsprechende MaBnahmen, d.h. Zufuhr von S&ure
oder Lauge, zu kompensieren, daB es insbesondere nahe-
gelegen habve, bei der durch Natriumnitritzusatz eintre-
tenden Storung der Aziditat fiir die Einregelung des
pg-Werts nicht gerade Phosphorsdure zu nehmen, weil
man damit zugleich die Phosphatkonzentration gedndert
hdtte, und daB es schlieB8lich auch nahegelegen habe,
die in dem britischen Patent 517 049 fiir ein nicht-
schichtbildendes Phosphatierungsbad ausdriicklich vor-
geschlagene Mafinahme des Sdurezusatzes entsprechend
auf schichtbildende Béder zu libertragen.

Unter Bezugnahme auf Anspruch 4 hat der Sachver-
stdndige ausgefiihrt, "der technische Fortschritt des
Streitpatents beruhe offensichtlich ganz entscheidend

auf der Renutzung der Ergidnzungsldsung" (Gutachten S. 25).

Wie die folgenden Ausfithrungen des Gutachtens (S. 26 -
29) ergeben, leitet der Sachverstidndige diese Auffassung
jedoch tatséchlich nicht aus der Lehre des Anspruchs 4,
sondern aus der als Beispiel in der Patentbeschreibung
angegebenen Rezeptur fiir eine Ergénzungslosung her,

die festgestelltermafBen erheblich mehr Salpetersdure
enthédlt, als zum Ausgleich der neutralisierenden Wirkung
des Nitrits erforderlich ist. Aus den bereits oben unter
I 7 dargelegten Griinden mufl diese von der Lehre der
Anspriiche 1 und 4 abweichende Lehre fiir die Wiirdigung
des Streitpatents schlechthin ausscheiden, auch fiir die
Frage, ob und in welcher Weise mit der Lehre des Streit-
patents ein technischer Fortschritt erzielt worden ist.
Denn als erfindungswesentlich ist dem Fachmann, wie
dargelegt, im Streitpatent nur offenbart, dem Phospha-
tierungsbade mit der Ergdnzungslosung nicht mehr und
nicht weniger (Salpeter-) Sdure zuzufiihren, als erforder-
lich ist, um die neutralisierende Wirkung des dem Rade
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zugesetzten Nitrits auszugleichen.

Aus den dargelegten Griinden bedarf es fiir die
Frage des technischen Fortschritts ebensowenig wie
fiir die Frage des Offenbarungsgehalts des Streitpatents
(oben unter I 7b) der Vornahme der von der Beklagten
angebotenen Versuche. Es kann vielmehr ohne weiteres
unterstellt werden, dafl nach dem Verfahren des Streit-
patents sowie insbesondere auch entsprechend der in der
Patentbeschreibung fiir die Ergénzungslisung angegebenen =
Rezeptur erfolgreich gearbeitet werden kamn, wie dies
die Beklagte u.a. gemdB Schriftsatz vom 9. Juli 1963
(S. 8 ~ 10) im einzelnen dargelegt hat. Trotz des von
der Reklagten behaubteten und fir das vorliegende Ver-
fahren zu unterstellenden technischen Erfolges ist in
Ubereinstimmung mit der angefochtenen Entscheidung der
im Streitpatent offenharten technischen lLehre die Er-
findungshohe aus folgenden Griinden zu versagen.

V. 1. Mit dem Bundespatentgericht (S. 20 des ange-
fochtenen Upteils) und dem Gutachten des Sachverstin-

digen (S. 22) ist davon auszugehen, daB Phosphatierungs-
béder, in denen gleichzeitig Nitrit und Njtrat als
Oxydationsmittel und Reaktionsheschleuniger benutzt werden, =
bereits in den franzdsischen Patentschriften 835 312

und 857 345 sowie in der britischen Patentschrift

514 443 beschrieben worden sind. Auch wenn in den beiden
franzdsischen Patentschriften und in der britischen
Patentschrift der Zusatz von Nitrit nicht immer aus-
driicklich betont wird, so hat der Fachmann doch in allen -
nitrathaltigen Bidern mit der Gegenwart salpetriger

S8ure gerechnet. In der britischen Patentschrift findet

sich zudem die wichtige Reobachtung, dafBl die Nachbildung

von Salpetersdure autokatalytisch beschleunigt wird.
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Nach den Angaben dieser Patentschrift wird die auto-
katalytische Reaktion durch erhdhte Aziditat und hohere
Nitratkonzentration begiinstigt (Gutachten S. 23).

Dem Phosphatierungsfachmann war seit langem geliufig,
daB er "unter mdglichst konstant bleibenden SZure- baw.
Phosphatkonzentrationsverhiltnissen" phosphatieren muBte,
wenn er gleichméBige Phosphatschichten von guter Rost-
schutzwirkung erzielen wollte (Rackwitz in "Obverflichen-
technik" 1931 S. 53). Da8 die Einregelung des pH-Wertes
bei der Phosphatierung eine entscheidende Rolle spielt
und bereits lange bekannt war, bestdtigt auch der gericht-
liche Sachversténdige (Gutachten S, 23). Der Fachmann wuBte,
da die Ausfdllung des tertidren Phosphats mit einer
Aziditdtsdnderung gekoppelt ist. Dem Fachmann war auch
bekannt, daB ein Zysatz von Nptriumnitrit eine Stsrung
der Aziditdt eines sauren Behandlungsbades zur Folge
haben muBte, und zwar durch ein Absinken der Aziditét
infolge .der neutralisierenden (alkalisierenden) Wirkung
des Natriumnitrits (Freiwerden von Natrium). Das Problem,
eine Storung der Aziditédt zu kompensieren, stellte den
einschlﬁgig vorgebildeten und erfahrenen Durchschnitts-
Tachmann als Chemiker bereits im Prioritdtszeitpunkt vor
keine schwierige Aufgabe. Er war ohne weiteres in der
Lage, eine solche Stdrung durch entsprechende MaBnahmen,
d.h. durch Zufuhr von Sdure oder Lauge, auszugleichen,
DemgeméB war ein Absinken der Aziditdt in einer sauren
Phosphatierungsldsung infolge Zersetzung von Natriumnitrit
ohne weiteres dadurch zu unterbinden, daB frische Mineral-
sdure zugesetzt wurde. Dies war fiir den Fachmann der
nédchstliegende praktisch in Frage kommende Losungsweg
(5. 21 des angefochtenen Urteils). Ebenso lag es aber
auch nahe, fiir diese Regelung des py-Wertes nicht gerade

R4
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Phosphorsdure zu nehmen, weil man damit zugleich die
Phosphatkonzentration geindert hdtte (Gutachten S. 23
unten). Der Sachverstindige hat darauf hingewiesen, daB
eine derartige Einregelung des richtigen pg-VWertes
mittels anderer Sduren demgemdf schon in anderen Pgtent-
schriften beschrieben worden ist, z.R. in den britischen
Patentschriften 386 730 und 514 443, der italienischen
Patentschrift 341 001 und den beiden franzosischen
Patentschriften 835 312 und 857 345. Der Vorteil der
Binfiihrung eines anderen Anions besteht, wie der Fachmamn
weifl, darin, daB nunmehr der Zink- und der Phosphatgehalt
des Bades unabhidngig voneinander auf die giinstigsten
Arbeitshtedingungen abhgestimmt werden kdonnen. In einigen
der genannten Patentschriften wird z.B. ein relativ
hoher Zinkgehalt durch entsprechenden Zusatz von Zink-
nitrat erzielt. Dieses Nitrat wird in vielen Fdllen
nicht direkt zugefiihrt, sondern entsteht erst indirekt
aus Zinkoxyd und Salpetersdure. Die Penutzung von Sal-
petersdure beim Ansetzen des Bades erlaubt zugleich die
richtige Abstufung des py-Wertes (vgl. hierzu die
britische Patentschrift 514 443; Gutachten S. 24 Abs. 1).

Mit der Kldgerin (Schriftsatz vom 5. Januar 1965
unter II S. 2 - 15) ist daher aus diesen Griinden bereits
die Erfindungshﬁhe zu ver.einen, ohne dafl es noch einer
Heranziehung der britischen Patentschrift 517 549 bedarf,
auf die das Bundespatentgericht bei der Verneinung der
Erfindungshthe besonderen Wert gelegt hat (S. 21 - 24
des angefochtenen Upteils).

Der gerichtliche Sachverstidndige hat in der miind-
lichen Verhandlung zu dem von der Beklagten neu formu-
lierten Anspruch ausgefiihrt, daf bei der Wahl'der
Ausgangaldsung nur wenig Freiheitsgrade bestiinden, da
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durch das Igslichkeitsgleichgewicht die Zusammensetzung
weit jehend festgelegt sei. Das technische Prohlem be-

stehe vor allem darin, durch die Wahl einer geeigneten
Ergzinzungslosung in kontinuierlicher Arbeitsweise eine

giinstige Schichtbildung 2zu erreichen. Dies sei im wesent-
lichen eine Frage der Erfahrung, da die Vorginge der
Uberzugshildung so kompliziert seien, daB letzten Endes
nur auf empirischem Wege brauchbare Ldosungen gefunden
werden konnten. Daher miisse die in den vier Anspriichen
des_Streitpatents enthaltene Lehre, die neutralisierende
Wirkung des Nitritzusatzes durch eine von.Phosphorsiure
verschiedene S&dure, vorzugsweise durch Salpetersiure,
auszugleichen, als geradezu trivial bezeichnet werden.

2, Selbst wenn hinsichtlich des Mangels der Er-
findungshshe noch Zweifel bestehen sollten, miissen sie
in jedem Fall als durch die britische Patentschrift
517 049 beseitizt angesehen werden. Die Beklagte hat
sich gegen die Herangziehung dieser Patentschrift, der
das Bundespatentgericht entscheidende Bedeutung beige-
messen hat, mit besonderem Nachdruck deshalb gewehrt,
weil sie kein schichtbildendes, sondern ein nicht-
schichtbildendes Phosphatierungsbad betrifft und daher
nach ihrer Ansicht mit den Gegenstand des Streitpatents
tiberhaupt nicht vergleichbar ist.

Demgegeniiber hat bereits der gerichtliche Sachver-
stdndige (Gutachten S. 4) iiberzeugend darauf hingewiesen,
GaB bei beiden Arten der Phosphatierungsbdder hinsicht-
lich der physikalisch-chemischen Grundlage ein prinzipieller
Unterschied zwischen beiden Arbeitsweisen nicht besteht.

Nur die Stoffbilanz und natiirlich die speziellen Arbeits-—
tedingungen sind verschieden. In der britischen Patent-
-schrift 517 049 wird zur Kompensation der neutralisierenden
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Wirkung des Nitritzusatzes ausdriicklich der Zusatz

einer von Phosphorsiure verschiedenen Mineralsdure,

wie Salpetersidure, Schwefelsiure oder Salzsdure, vor-
geschlagen, und zwar auch in einer Menge, die ausreicht,
die neutralisierende Wirkung des Nitrits auszugleichen.
Wie der gerichtliche Sachverstindige hierzu iiberzeugend
dargelegt hat (Gutachten S. 24), lag die Ubertragung
dieses Gesichtspunkts auf schichtbildende Bédder zumindest
nahe. Die Rolle des ppg~Wertes fiir die Schichtausfdllung
ist in einem sog. nichtschichtbildenden und einem schicht-
bildenden Bad nicht grundsédtzlich verschieden; in beiden
FTdllen handelt es sich um Hydrolysereaktionen.

Wie der Sachversténdige hierzu in der miindlichen
Verhandlung weiter ausgeriihrt hat, bleibt dieser Wert
bei der Verwendung schichtbildender Substanzen wegen
des Vorhandenseins geeigneter Puffersubstanzen im we-
eentlichen gleich. Anders als bei nichtschichtbildenden
I.osungen kann man die Anderung des pH-ﬁertes bei schicht-
bildenden Lysungen wegen der Geringfiigigkeit der Ab-
weichungen praktisch nicht messen. Auch handelt es sich
bei dem Verfahren nach der britischen Patentschrift
517 049 um eine ganz andere Dimension des py-Wertes.
Das dndert nach den iiberzaugenden Ausfilhrungen des
gerichtlichen Sachversténdigen aber nichts daran, daB
die Frage des Ausgleichs beim Zusatz alkalisierender
Mittel fiur schichtbildende und fiir nichtschichtbildende
Systeme im Prinzip zleich zu beurteilen ist. Danach
kann auch der nach der Lehre des Streitpatents bei der
Verwendung saurer Phosphatlésungen erstrebte Ausgleich
der neutralisierenden (alkalisierenden) Lysung des
Nitritzusatzes mit dem gerichtlichen Sachverstindigen
mit Recht als "trivial" bezeichnet werden, so daBl insoweit
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keinesfalls von einer erfinderischen Teistung ge-
sprochen werden kann.

3, Wie das Byndespatentgericht (S. 22/23 des
angefochtenen Urteils) gegeniiber der Meinung der Re-
klagten weiter zutreffend ausgefiihrt hat, 1&8t sich auch
kein Vorurteil gegen den Zusatz der von Phosphorséure
verschiedenen Mineralsﬁure zum Ausgzleich der neutrali-
sierenden Wirkung des Nitrits aus der Erwdgung herleiten,
dafl der Fachmann von einem .solchen Sdurezusatz keine
Verfahrensverbesserung habe erwarten kénnen, weil die
schichtbildende Phosphate enthaltende lLssung "nicht
neutraler werden" bzw. weil ihre Aziditédt nicht unter
den durch das Reaktionsgleichgewicht festgelegten Wert
sinken kdnne. Das Pundespatentgericht hat dahingestellt
gelassen, ob etwa die rechnerische Auswertung der ent-
sprechenden Gleichgewichtsreaktion die Aufstellung
einer gsolchen Behauptung in:der Tat rechtfertigt, und
hat mit Recht darauf hingewiesen, daB jedenfalls im
Prioritatszeitpunkt die Phosphatierungstechnik von
der gegenteiligen Vorstellung beherrscht worden sei,
daB némlich der Nitritzusatz zum sauren Phosphatierungs-
bad dessen "Azidit#t neutralisiert", also zum Absinken
bringt. Das habe die Beklmgte selbst mehrfach auch
schriftsédtzlich vorgetragen (so im Schriftsatz vom
10. April 1961 S. 2 Abs. 2, Bl. T4 NiA).

4. SchlieBlich hat das Rundespatentgericht noch
mit Recht darauf hingewiesen, dafl es beim Streitgegen-
stand auch an der Herbeifiihrung eines nicht vorherseh-
taren und daher iiberraschenden Effekts fehle. Bei den
von der Beklagten fiir ihr Verfahren geltend gemachten Vortrilen,
wie z.?, der.Verhinderung des-Absinkens der-Aziditét-des
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Phosphatierungsbades, der Unterbindung des Anwachsens
-des Gehalts an Mononatriumphosphat in dem in Gebrauch
befindlichen Rad bzw. der Herabsetzung der Schlamm-
bildung, handele es sich um Ergebnisse, deren Eintritt
der Fachmann als selbstversténdliche Folge des Zusatzes
der von Phosphorsdure verschiedenen Mineralsdure zum
Phosphatierungsbad von vornherein habe erwarten ktnnen.

5. Aus den dargelegten Gfﬁnden kann auch die von
der Reklagten in der miindlichen Verhandlung hilfsweise
vorgeschlagene Fassung eines einzigen Patentanspruchs
{anstelle der bisherigen vier Anspriiche) nicht als
patentwiirdig angesehen werden (Anlagé 2 zum Protokoll
vom 25. Mdrz 1965).

a) In dom kennzeichnenden Teil dieser neuen Fassung
wird "vorzugaweise Salpetersdure" als eine den PQy-Gehalt
der 1.6sung nicht erhdhende Sdure genannt. Dies stellt
nur eine Einbeziehunz des bisherigen Anspruchs 3 dar.

b) Bei der Ergénzungsldsung soll diese Sdure
"mindestens in einer solchen Menge angewandt werden,
daR die unerwiinschte Wirkung des zugesetzten und ge-
bildeten Nitrits ausgeglichen wird."”

Die Einfithrung des Wortes "mindestens" entspricht
der Passung des bisherigen Anspruchs 4 (vgl. hierzu oben
unter I 7a). '

c) Wenn es in der neuen Passung weiter ganz
allgemein heiBt, daB die "unerwiinschte" (statt wie bisher:
"neutralisierende") Wirkung des Nitrits ausgeglichen
werden soll, so bedeutet die an sich unbestimmte und

d
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unklare Rezeichnung "unerwiinschte" insofern nichts
Neues, als hiermit die fiir den Fachmann erkennbare uner-
wiinschte neutralisierende Wirkung gemeint sein kann.
Soweit jedoch der Ausdruck "uherwﬁnschte" hieriiber
hinausgeht, stellt er gegeniiber den Anspriichen des
Streitpatents und der Patentbeschreibung eine unzu-
ldssige Erweiterung dar, so daB die Ersetzung des Wortes
"neutralisierende” durch das Wort "unerwiinschte'" nicht
zu billigen wiare.

d) Das gleiche gilt fiir den Zysatz der Worte "und
gebildeln" zwischen'"zugesetzterl und "Nitrits". Nach
der Lehre des Streitpatents soll die neutralisierende
Wirkung des “"zugesetzten" Nitrits ausgeglichen werden.
Es fehlt jedoch jegliche Offenbarung in der Richtung,
dafl aufler dem "zugesetzten" Nitrit noch weiteres Nitrit
"gebildet" wird, das ebenfalls durch einen - erhchten -
Zusatz von SHure auszugleichen wdre. Auch insoweit stellt
die Neufassﬁng des einzigen Anspruchs eine unzuléssige
Erweiterung der lehre des Streitpatents dar. '

e) Die Reklagte hat sich auch zur Begriindung dieser
Neufassung eines einzigen Patentanspruchs auf die Vornahme
von Versuchen bezogen, wie sie tereits Gegenstand der
von ihr mit Schriftsatz vom 3. Dezember 1964 eingereichten
Rerichte waren. Durch diese Versuche werden jedoch die
vom gerichtlichen Sachverstédndigen getroffenen technischen
Feststellungen nicht beriihrt, so dal er keine Veran-
lassung hatte, seine im schriftlichen Gutachten dargelegte
Auffassung zu d@ndern. Daher bestand auch fiir den erkennen.
den Senat kein AnlaB, die von der Beklagten vorgelegten
Versuchsberichte durch den Sachverstdndigen nachpriifen
zu lassen.

e
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Vi, Nach alledem war die Berufung der Reklagten als
unbegrindet zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3,
40 Abs. 2, 36q Abs, 1 Satz 2 PatG und bezieht sich

sowohl auf die gerichtlichen als auch auf die auBlerge-
richtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.

Nastelski Bock Spreng

Lischer Schneider
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