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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die mindliche Verhandlung vom 13. Juli 1967 unter Mit-
wirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr.
Loscher, Dr. Spengler und Schneider

fiir Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil
des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des
Bundespatentgerichts vom 5. April 1962 wird
auf ihre Kosten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

A S e vy S . Moo . da gt

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung vom
12. Juni 1953 nach Durchfithrung von Einspruchsverfahren
erteilten Patentes Nr. 974 417, das eine Vorrichtung
zum Hemmen der Bewegung von magnetisierbaren Abgleich-
kernen fiir elektrische Spulen betrifft.

Die Patentanspriiche lauten:

1. Vorrichtung zum Hemmen der Bewegung von mag-
netisierbaren Abgleichkernen fiir elektrische
Spulen, insbesondere fiir Hochfrequenzspulen,
nittels elastischer, zwischen dem Gewinde
des Kernes und demjenigen seiner Halterung
angeordneter Zwischenlagen, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Zwischenlage aus geschiaum-
tem festem Kunststoff besteht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB als geschdumter Kunststoff
Polystyrol, Polydthylen, Polyvinylverbindun-
gen odcr insbesondere Polyurethan dient.
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB dic Zwischenlage aus ge-
gschdumten festem Kunststoff festhaftend auf
den Kern bzw. auf die Halterung aufgebracht
ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dafi die Zwischenlage
aus geschdumten Kunststoff die Form elnes
zwischen Gewindekern und Halterung einge-
legten Streifens hat.

Die Xligerin hat die Nichtigkeitserkldérung des Pa-
tentes beantragt. Zur Begriindung ihres Klagebegehrens
hat sie vorgebracht, der Gegenstand des Streitpatentes
sei von der Firma VP & Co mbH, L¢ipiiver PED, in
Jahre 1952 offenkundig vorbenutzt worden. AufBlerdem stel-
le die Lehre des Streitpatentes im Hinblick auf den
Stand der Technik keine patentwiirdige Erfindung dar.
Hierwegen hat sich die Kl#gerin auf verschiedene vor-
vercffentlichte Patentschriften und auf eine Reihe von
Literaturstellen bezogen.

Der 1. Senat (Nichtigkeitssenat 1) des Bundespa-~
tentgerichtes hat iiber die behauptete offenkundige Vor-
benutzung Beweis erhoben durch Vernehmung des seiner-
zeitigen Alleininhabers der Firma V@ & Co, Dr. Hans
V@ und des scinerzeitigen Prokuristen dicser Firma,
Walter HE@P. als Zeugen. Mit Urteil vom 5. April 1962
hat das Bundespatentgericht das Streitpatent mangels
EFrfindungshohe filr nichtig exrklirt.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung erstrebt
dic Beklagte die Aufhebung des Urteils des Bundespatent-
gerichtes und die Abweisung der Nichtigkeitsklage. Die
Kldgerin bittet um Zuriickweisung der Berufung.
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Beide Streitteile haben ihr Vorbringen erster In-
stanz im Berufungsrechtszug erginzt und durch weiteres
Material, insbesondere durch weitere Literaturstellon,
zu belegen gesucht.

Prof. Dr.-Ing. Theodor Rummel von der Technischen
Hochschule Hannover hat als gerichtlicher Sachverstién-
diger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses
in der miindlichen Verhandlung erldutert und erginzt.

Entscheidungsgriinde:

- g e

I. 1. Das Streitpatent betrifft nach der Uberschrift
der Patentschrift eine Vorrichtung zum Hemmen der Be-
vegung von magnetisierbaren Abgleichkernen fiir elek~
trische Spulen.

Bei diesen Abgleichkernen ist das Problem der Hemnung
und Bremsung der Bewegung des Kernes In seiner Halterung
von groflter Wichtigkeit. Verdndert sich unbeabsichtigt,
z.B. durch Ritteln beim Transport oder im Gebrauch, die
Einstellung des Abgleichkernes, so wird die Abstimmung
des betreffenden elektrischen Kreises, z.B. eines
Schwingungskreises in einem Rundfunkgeridt, in dem der
Kern zum Abgleich der Induktivitiat verwendet ist, ge-
éndert, so dafl in diesem Beispielsfalle die Funktion des
ganzen Rundfunkgeriites gestort wird. Es muB also gewidhr-
leistet sein, dafB die einmal eingestellte Lage gesichert
bleibt. Andererseits darf aber der Kern doch nicht vollig
starr in der Halterung fixiert sein. Der Abgleichkern
goll zwar in der eingestellten Lage unveréndert stehen
bleiben, er muB aber filr eine weitere etwa erforderlich
werdende Feineinstellung, also fiir einen erneuten Ab-
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gleich, bewegbar bleiben. Diesem Zwecke dienen die sog:
Kernbremsen. Sie sollen es, wie es in der Einleitung
der Patentbeschreibung (S. 1 2. 1 - 7) heifit, ermdg-
lichen, die Hochfrequenz-Gewindekerne in ihren Hal-
terungen so zu lagern, daB sie sich weder durch Er-
schiitterungen noch durch sonstige Huflere Einfliisse ver-
stellen oder in ibhrer Ilage verdndern kénnen, sich aber
dennoch relativ aus- und einschrauben d.h. leicht ver-
stellen lassen.

Im Anmeldezeitpunkt des Streitpatentes sind ver-
schicdene Arten von Kernbremsen bekannt gewesen. In der
Einleitung der Patentbeschreibung ist ausgefiihrt, das
bekannte Kernbremsen aus Zwischenlagen aus elastischem
Material, wie Kautschuk, Kork, Filz, Werg oder dergl.
bestanden, die zwischen dem Gewinde des Abgleichkerns
und dem Gewinde der Halterung angebracht wurden (Be-
schreibung S. 1 Z. 8 ff). Nach Meinung des Erfinders
des Streitpatentes weisen diese als Kernbremse verwen-
deten Stoffe jedoch gewisse Nachtelle auf. Es habe sich
némlich gezeigt, s0 heiBt es in der Patentbeschreibung
weiter (8. 1 2. 13 £f), daB, wenn man starke Schichten
aus diesen Stoffen zwischen Kern und Halterung lege,
der Kern nicht mehr geniigend verschraubt werden kbnne,
gondern zum Klemmen neige, wdhrend andererseits bei der
Verwendung diinnerer Schichten der Kern nicht geniigend
festgebremst sei und sich unabsichtlich leicht verstelle.
Diesen Nachteil h#lt der Erfinder des Streitpatentes beil
der Verwendung solcher bekannter Kernbremsen insbesondcre
auch deshalb filr gegeben, weil die Toleranzen bei der
Herstellung von magnetisierbaren Hochfreguenz-Gewinde-
kernen verhdltnismiBig groB seien, so daB die gleiche
Zwischenschicht fiir den einen Kern zu stark und fiir den
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anderen Kern zu schwach sei (Beschreibung S. 1 2. 21 bis
26). Kernbremsen verschiedener Stidrke vorrdtig zu hal-
ten und zu jedem Kern die geeignete Kernbremse auszu-
wdhlen, sei aber unmiglich. Der Erfinder berichtet dann
iiber anderc bekannte Losungen, die man aus diesem Grun-
de versucht habe (Beschreibung S. 1 Z. 31 ff). Er ver-
weist darauf, daB man als Kernbremse eine Zwischenlage
aus einer Paste verwendet habe. Da die Pasten jedoch

in ihrer Konsistenz temperaturabhéingig seien, trete der
Nachteil ein, daB sie bei Erwdrmung diinnfliissig wiirden,
so daB ihre hemmende Wirkung nachlasse und der Gewinde-
kern sich lockere. Andererseits erhdrte die Paste mit
der Zeit, so da der Kern dann iiberhaupt nicht mehr ver-
stellt werden kénne. In der Patentbeschreibung (S. 2

Z. 5 ff) wird dann weiter darauf hingewiesen, daB es
auch bekannt gewesen sei, ein Band oder einen Schlauch
aus Kunststoff, dessen Schichtdicke geringer ist als der
Spielraum zwischen Kern und Kernhalterung, zwischen Kern
und Kernhalterung zu legen, wobei die Bremswirkung durch
die Steifheit der sich von Gewindespitze zu Gewinde-
spitze spannenden Schicht erzielt werden soll. Auch mit
solchen Kernbremsen habe jedoch, so meint der Erfinder,
eine ungewollte Lockerung und Verstellung des Kernes,
insbesondere infolge von Erschiitterungen, nicht zuver-
lédssig verhindert werden konnen.

2. Diese beil den bekannten Kernbremsen auftreten-
den Nachteile sollen mit der Erfindung nach dem Streit-
patent vermieden werden. Der Erfinder hat sich die Auf-
gabe gestellt, eine Kernbremse zu finden, die es ge-
stattet, Hochfrequenz-Gewvindekerne in ihren Halterun-
gen 80 2u lagern, dafl sie sich weder durch Erschiitte~-
rungen noch durch sonstige HuBere Einfliisse verstellen

([“
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oder in ihrer lLage verdndern kdnnen, sich aber dennoch
relativ leicht aus- und einschrauben lassen.

Zur Losung dieser Aufgabe schlégt er vor, die bis-~
her bei bekannten Ausfiihrungen als Zwischenlage verwen-~
deten elastischen Stoffe durch eine Zwischenlage aus
geachiiumten festem Kunststoff zu ersotzen (Anspruch 1).
Erfindungswesentliches Merkmal der im Hauptanspruch un-~
ter Schutz gestellten Vorrichtung ist also, daB die an
sich bekannte, als Kernbremse zwischen Kerngewinde und
Halterungsgewinde verwendete e¢lastische Zwischenlage
aus geschiumten festem Kunststoff bestehen soll.

Im Unteranspruch 2 schldgt.der Erfinder vor, als
-geschéumten Kunststoff Verbindungen aus Polystyrol,
Polydthylen, Polyvinylverbindungen oder insbesondere
Polyurethan zu verwenden. Nach dem auf die Anspriiche 1
oder 2 zuriickbezogenen Unteranspruch 3 soll die Zwischen-
lage festhaftend auf den Kern bzw. auf die Halterung
aufgebracht werden. Im Unteranspruch 4 schliefllich wird
gelehrt, der Zwischenlage aus geschdumtem Kunststoff die
Form eines 2zwischen Gewindekern und Halterung eingeleg-
ten Streifens zu geben.

Nach Auffassung des Erfinders des Streitpatentes
weisen die im Anspruch 2 zur vorzugsweisen Verwendung
vorgeochlagenen Schaumstoffe eine weit hthere Zusammen-
driickbarkeit auf als die frither verwendeten nachgiebi-
gen oder elastischen Stoffe wic Filz, Gummi oder dergl.
(Beschreibung S. 2 Z. 27 £f). Solche Schaumstoffe konn-
ten auf einen Bruchteil des Volumens zusammengedriickt
werden, ohne hierbel besonders starke Reaktionskriafte
Zu erzeugen. Trotzdem bleibe die Zwischenlage elastisch
genug, um den Gewindekern fest gegen die Halterung zu
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driicken. Da der vorgeschlagene Schaumstoff ~ anders

als z.B. bei der Verwendung einer bekannten Folie aus
festem elastischem Kunststoff - den Zwischenraum gzwischen
Gewindekern und Halterung voll ausfiille und in sich
selbst sowelt wie erforderlich nachgebe, trete der zu-
néichst liberraschendec Vorteil ein, dafB sich der Streifen
mit dem Gewindekern zusammen in der Halterung bewege,
ohne daf er besonders am Kern, z.B. mittels ciner Nut
oder durch Ankleben, befestigt zu werden brauche. Ein
veiterer Vorteil - z.B. gegeniber einer zwischengeleg-
ten Foliec -~ sei der, dafl der Gewindekern nicht so viel
Spiel zu haben brauche wie bel einer Folie. Dsdurch wer-
de der Innenraum besser ausgenutzt und die magnetische
Beeinflussung groBer. SchlieBlich sieht der Erfinder
einen Vorteil der erfindungsgeméBen Lehre auch darin
(Beschreibung S. 2 Z. 68 bis 72), daB8 das von ihm vor-
geschlagene Material kein Wasser ziehen kénne, weil es
im wesentlichen aus elastisch hochwertigen Kunststoffen
bestehe und die Poren nicht miteinander in Verbindung
stiinden, und daB es deshalbd fiir Hochfrequenz-Zwecke be-
sonders gut brauchbar sei.

3. Der Lehre des Hauptanspruchs spricht die Kla-
gerin die technische Brauchbarkeit ab. Sie macht gel-
tend, der Anspruch 1 offenbare zwar eine Lisung, diesc
Losung sei aber fiir den Durchschnittsfachmann nicht
brauchbar. Diesem Anspruch und den ibhm entsprechenden
Beachreibungsstellen fehle die zusdtzliche Offenbarung,
daB von dem umfangreichen Angebot von geschdumten festen
Kunstetoffen nur ganz spezielle Arten geeignet seien,
die Aufgabe zu ldsen. Am Anmeldetage des Streitpatentes
habe es zahlreiche geschidumte feste Kunststoffe mit un-
terschiedlichen, sogar mit gegensédtzlichen Eigenschaften
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gegeben., Der Erfinder des Streitpatentes hétte daher
eine Definition des Begriffes "gesch&@umter fester
Kunststoff" geben miissen.

‘Selbst wenn man mit der Klégerin davon ausgeht,
dal am Anmeldetage des Streitpatentes eine Vielzahl
von geschdumten festen Kunststoffen mit unterschied-
lichen und gum Teil sogar gegens#dtzlichen Eigenschaften
auf dem Markte waren, kann dies die Brauchbarkeit der
Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents jedoch nicht
in Frage stellen. Der mit der Herstellung von Abgleich-
kernen fiir elektrische Spulen befafite Entwicklungsin-
genieur konnte unschwer, z.B. durch Einsichtnabme in
die Fachliteratur und insbesondere aber durch Einho-
lung von Auskiinften bel den Kunsistoffherstellern, fest-
gtellen, welche geschidumten festen Kunststoffe als Kern-
bremsen geeignet waren, und er konnte durch ihm zumut-
bare einfache Versuche die Eignung der ihm benannten
Schaumstoffe priifen. Gegen diec Brauchbarkeit der Lehre
des Hauptanspruchs des Streitpatentes sind daher Be-
denken nicht zu erheben. '

II. Der Erfindungsgegenstand gemdf Anspruch 1 des
Streitpatentes ist neu im Sinne der §§ 1, 2 PatG.

1. Das Bundespatentgericht ist im angefochtenen
Urteil auf Grund der von ihm durchgefiihrten Beweisauf-
nahme gu dem Ergebnis gelangt, da eine Kernbremse, dic
cetwa dem Gegenstand des Streitpatentes entspreche, von
der Firma V‘& Co mbH vor dem Anmeldezeitpunkt des
Streitpatentes zwar entwickelt und gebaut worden sei,
daB es sich jedoch nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme
nicht feststellen lasse, daB beliebige Dritte von dex
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Entwicklung der Firma Wij§h#tten Kenntnis erlangen kin-
nen.

Gegen die damit vom Bundespatentgericht getroffene
Feststellung, dal die von der Kligerin behauptete offen-
kundige Vorbenutzung sich nicht habe erweisen lassen,
sind Bedenken nicht zu erheben. Die Kldgerin ist auch
darauf in der Berufungsinstanz nicht mehr zuriickgekommen.

2. Soweit die Kldgerin geltend macht, es seien auch
diec im Dezember 1952 bzw. Marz 1953 ausgelegten Unterla-
gen der Patentanmeldungen X 11 639 und L 9 975 sowie das
am 21.8.1953 vertffentlichte Gebrauchsmuster Nr. 1 662 183
als Stand der Technik zu beriicksichtigen, weil dem Streit-
patent nicht die urspriingliche Anmeldeprioritédt vom
11.6.1953, sondern dic Prioritat vom 16.8.1954 bazw.
13.10.1954 zukomme, kenn ihr nicht gefolgt werden. Dic
Klégerin meint insoweit, die in den urspriinglichen Anmel-
deunterlagen enthaltene Losung unterscheide sich wesent-
lich von der Losung gemif dem erteilten Hauptanspruch;
der urspriingliche Erfindungsgegenstand sei im Laufe des
Erteilungsverfahrens unzulédssig erweitert worden.

In der miindlichen Verhandlung hat sich jedoch erge-
ben, dafl es sich bel der im Laufe des Erteilungsverfah-
rent vorgenommenen Anderung allenfalls um eine zuldssige
Besachriinkung, jedenfalls aber nicht um eine unzuléssige
Erweiterung handelt. Dem Anspruch 1 in der erteilten Fas-
sung kommt daher die Prioritdt der urspringlichen Anmel-
dung zu. Deshalb gind, weil die Anmeldung vor dem 7.8.1953
getdtigt worden ist, die ausgelegten Unterlagen der bei-
den Patentanmcldungen nicht zu beriicksichtigen. Auch das
Gebrauchsmuster Nr. 1 662 183 scheidet als Stand der

Lt'{
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Technik aus, weil es erst nach dem Prioritédtstag des
Streitpatentes, d.i. dem 11, Juni 1953, vertffentlicht
worden ist.

3., Die Priifung der als Stand der Technik bei der
tungen hat ergeben, daB der Hauptanspruch des Streit-
patentes durch keine dieser esntgegengehaltenen Vorver-
offentlichungen in seiner Gesamtheit vorweggenommen ist.

a) Die italienische Patentschrift 385 697 (Anmelde-
tag 30. Juni 1940) entspricht inhaltlich im wesentlichen
" der vorvertffentlichten USA-Patentschrift 2 318 415 und
der nachverdffentlichten deutschen Patentschrift 756 630.
Letztercs Patent war von der Kldgerin als Hlteres Recht
herangezogen worden. Die Kldgerin hat sich jedoch in der
Berufungsinstanz nicht mehr darauf berufen, daB das Pa-
tent Nr. 756 630 mit dem Gegenstand des Streitpatentes

identisch sel.

Das italienische Patent Nr. 385 697 betrifft nach
der Uberschrift der Patentschrift einen Eisenkern fiir
Hochfregquenzspulen. Ebenso wie beim Streitpatent war es
das Anliegen des Erfinders des italienischen Schutzrech-
tes, die Festlegung des Kernes in der Halterung zu ge-
wihrleisten., Der Exrfinder schlidgt vor, den Kern ganz
oder teilweige elastisch auszubilden und den Durchmes-
ser des nicht eingeschraubten Kernes etwas gridBer zu ge-
stalten als den Innendurchmesser der Halterung (Patent-
beschreibung S. 1 re. Sp. Abs. 2). Dieser Gedanke soll -
nach der Patentbeschreibung in Verbindung mit den Zeich-
nungen in verschiedener Weise verwirklicht werden.



- 12 -

Fiir die Frage der Patentfdhigkeit des Streitpa-
tentes s8ind die in den PFiguren 3 a bis 3 k gezeigten
Ausfiihrungsformen von Bedeutung, die dem Gegenstand
des Streitpatentes am néchsten kommen. Diesc Abbil-
dungen zeigen Kerne, dic in Léngsrichtung unterteilt
8ind und eine Zwischenschicht aus Gummi oder #hnlichen
(simili) haben (Beschreibung S. 2 1li. Sp. Abs. 3). In
der Beschreibung ist hierzu u.a. ndher ausgefithrt (Be-
schreibung S. 3 1li. Sp. Abs. 4), daB die Abbildung 3
Ausfilhrungsformen zeigt, bei denen die Kerne in Liéngs-
richtung in zwei oder mehr nicht elastische Teile un-~
terteilt sind und eine Zwischenschicht aus einem nicht
magnetischen, elastischen Stoff, wie Gummi, z.B. Schaum-
gummi oder dergl. (quale gomma, per esempio gomma
spugnosa o simili) aufweisen. Der Schaum~ bzw. Schwamm-
gummi hat bei dieser Bauart sonach, wie der Nichtigkeits-
senat des Bundespatentgerichtes in der angefochtenen
Entscheidung zutreffend ausgefithrt hat, die Aufgabe einer
Federwirkung. Durch die Federwirkung der Einlage wird
der Gewindekern in jeder eingestellten Lage durch Klcmmung
festgehalten, so daB der Kern genauso wie der des Gegen-
standes des Streitpatentes im Falle einer Erschiitterung
seine' Lage nicht veréndert. Der Kern ist, wiec dies der
gerichtliche Sachverstidndige ausgedriickt hat, eigen-
bremsend, indem er sich gewissermaBen nittels federnder
Inmenteile gegen das ihn umschlieBende Gewinde spreizt.

Ob es sich bei dem fiir die Zwischenlage der Entge-
genhaltung verwendeten Material Schaumgummi um "ge-
schidunten festen Kunststoff" im Sinne der Lehre des Haupt-
anspruchs des Streitpatents handelt, ist unter den Par-
teien heftig umstritten. Wahrend die Kligerin unter Heran-
ziehung einer Reihe von Literaturstellen darzutun sucht,
da jedenfalls geschiumter synthetischer Kautschuk nach
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dem Sprachgebrauch im Anmeldezeitpunkt des Streit-
patentes unter den Begriff "geschdumter fester Kunst-~
stoff" gefallen sei, vertritt die Beklagte - gleich-
falls unter Heranziehung von Literaturstellen - die
Auffassung, man habe zur Zeit der Anmeldung des Streit-
patentes vielleicht die der Herstellung von synthe-
tischem Kautschuk dienenden Kunststoffe noch zu den
Kunststoffen gerechnet, jedenfalls aber nicht den syn-
thetischen Xautschuk selbst. Uberdies sei, so macht

die Beklagtc in diesem Zusammenhang weibter geltend, bei
der Beurteilung dieser Frage nicht nur der am Anmelde-
tage libliche Sprachgebrauch zu beriicksichtigen, sondern
in noch viel stdrkerem Mafle der Inhalt der Streitpatent-
gehrift. Die Patentbeschreibung aber zeige eindeutig,
dal sich nach dem klar offenbarten Willen der Anmelderin
das Strcitpatent nicht auf die Verwendung von synthe~
tischem Kautschuk beziehen solle. Die Beklagte verweist
insoweit auf die in der Patentbeschreibung des Streit-
patentes angegebenen Materialbeispiele, insbesonderc auf
S. 2 Z. 24 bis 26, und den daran anschlieBenden Hinwels
(8. 2 Z. 26 bis 29), diese Schaumstoffe hidtten eine weit
hoéhere Zusammendriickbarkeit als die friilher verwendeten
nachgiebigen oder elastischen Stoffe wie Filz, Gummi
oder dergleichen.

Welcher dieser Auffassungen der Vorzug zu geben ist,
kann jedoch auf sich beruhen. Denn die italienische Pa-
tentschrift 385 697 (und ebenso die ihr im wesentlichen
entsprechende USA-Patentschrift 2 318 415) ist jeden-
falls schon deshalb nicht neuheitsschéddlich, weil das
eingelegte Material nicht wie beim Streitpetent zwischen
Halterung und Kern liegt, sondern im Kern selbst., Das
eingelegte Material kann allerdings, worauf schon der
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Nichtigkeitssenat hingewiesen hat, am Gewinderand in

das Gewinde der Halterung hineinragen, wie z.B. aus

der Figur 3 c der Entgegenhaltung zu ersehen ist. Da-
durch kann moglicherweise eine kleine Bremswirkung durch
das Schaumgummi eintreten. Das Hincinragen und die danit
vielleicht auftretende zusétzliche Bremswirkung sind aber,
wie der Nichtigkeitssenat zutreffend ausgefiihrt hat, un-
beabsichtigt und bei der vorgeschlagenen Bauart nur bei-
laufig und nicht, wie die Klidgerin meint, zwangsliufig.
Der Nichtigkeitssenat hat damit ersichtlich und mit
Recht gesagt, daf dem Durchschnittsfachmann, dem zudem
ein entsprechender Hinweis an keiner Stelle der Be-
schreibung der Entgegenhaltung gegeben ist, die Lehre,
die erfindungsgeméifle Zwischenlage der Entgegenhaltung so
lang zu machen, dafl sie in den Zwischenraum zwischen Ge-
winde und Halterung hineinragt und eine zus&tzliche Brems-
wirkung auslést, durch die Figur 3 ¢ der Patentzeichnung
der Entgegenhaitung nicht offenbart worden ist. Auch der
gerichtliche Sachverstidndige hat in der miindlichen Ver-
handlung die Auffassung vertreten, dafl, wenn iiberhaupt
von einer durch das Hineinragen entstehenden Reibung

die Rede sein konne, sie nicht beabsichtigt und ganz
unbedeutend sei. Von einer "sichtbaren Offenbarung" kann
sonach entgegen der Meinung der Klédgerin keine Rede sein.

b) Das USA-Patent Nr. 2 257 589 aus dem Jahre 1941
betrifft eine Schraubenverbindung schlechthin, sie hat
also keinen Abgleichkern im Sinne des Streitpatentes im
speziellen zum Gegenstand. Der Erfinder hat sich u.a.

zur Aufgabe gestellt, im Betriebe auftretende Erschiitte-~
rungen und Vibrationen, die ansonsten zur Ldsung der Ver-
bindung fiihren wiirden, zu absorbieren (Beschreibung S. 1

1i. Sp. 2. 25 bis 30). Dies geschieht dadurch, daB auf dic

L{ $
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metallischen Gewindefléchen eines Schraubenelementes,
beispielsweise auf eine Mutter oder einen Schrauben-
bolzen, ein kontinuierlicher und sehr diinner Film aus
Gummi, - der vorzugswelse vulkanigiert ist, aufgespritzt
bzw. aufgeschleudert wird (Beschreibung S. 1 1i. Sp.

%Z. 46 ff). Der niedergeschlagene weiche und elastische,
nicht festhaftende diinne Guomifilm fiillt, wie es in dex
Patentbeschreibung der Entgegenhaltung weiter heiBt
(Beschreibung S. 2 1i. Sp. Z. 19 ff), beim Zusammen-
schrauben alle vorhandenen Réume und Oberfldchenunge~
nauigkeiten vollsténdig mit einer zusammengedriickten
elastischen Packung aug, die diec Tendenz hat, sich aus-
zudehnen und somit das Bolzengewinde mit einem elastischen
Widerstand zu umfassen, um es so an der Beweglung zu hin-
dern. Die Elastizitédt des Filmes, welcher unter Druck

in die Zwischenridume geprefBt wird, iibt eine Polsterwir-~
kung aus, welche Erschiitterungen und Vibrationen ab-
sorbiert, die sonst unmittelbar auf die miteinander ver-
schraubten Elemente ilibertragen wiirden; sie verhindert
somit eine Ldsung der miteinander verbundenen Teile.
Ahnlich wie beim Gegenstand des Streitpatentes tritt al-
so eine Bremswirkung ein. Diese Bremswirkung d.h. die
Herstellung einer praktisch unltsbaren, grofien Bean-
spruchungen gewachsenen Verbindung ist das Anliegen  des
Erfinders der Entgegenhaltung. Ob bei dieser Ausfiihrungs-
art eine etwa spédter erforderlich werdende Feineinstel~-
lung, also ein erneuter Abgleich im Sinne des Streitpa-
tentes, mbglich wire, erscheint zweifelhafst.

Darauf braucht jedoch nicht weiter eingegangen zu
werden; denn der Erfindungsgegenstand der Entgegenhal-
tung ist jedenfalls schon deshalb nicht neuheitsschad-
lich, weil es sith bei dem fiir die Bremse verwendeten
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Material nicht um einen geschidumten Stoff handelt, wie
sich aus der Beschreibung eindeutig ergibt.

o e e et Ve S B G . . Sy R g [ W - St N B — -

1942 hat nach der {berschrift der Patentschrift eine
variable Induktivitdtseinrichtung zum Gegenstand, die
aus einem magnetischen Kern besteht, der relativ be-
weglich gwischen der ihm zugeordneten Wicklung angeord-
net ist. Der Kern wird in das mit der Wicklung ver-
sehene Rohr hineingeschoben; Kern und Rohr weisen also
keine Gewinde auf.

Der Erfindung nach der Entgegenbhaltung liegt cine
jedenfalls #bhnliche Aufgabe wie dem Streitpatent zugrun-
de. Das Spiel zwischen den relativ zueinander beweg-
lichen Teilen s0ll so klein wie moglich gehalten, an-
dererseits aber soll eine ausrcichend freie Bewegung
der Teile zueinander ermoglicht werden. Der Erfinder
schldgt zu diesem Zwecke vor, auf den Kern eine Schicht
bzw. einen Belag eines Bindemittels aufzuspritzen oder
in &hnlicher VWeise aufzubringen und auf diese Bindemit-
telschicht ein flockiges Material aufgusprithen, bei-
spielswveise Kunststoff-Fasern in feiner Zusammensetzung,
Baumwolle, Wolle oder andere Faserstoffe (Beschreibung
S. 1 re, Sp. 2. 6 £f).

Die Kernbremse besteht also bei diesem Erfindungs-
gegenstand aus cinem pliischartigen auf dem Kern fest-
haftenden Uberzug aus flockenartigem Material. Hierfir
geschiéumten festen Kunststoff zu verwenden, wird in der
Entgegenhaltung nicht gelehrt.



- 17 -

d) Die franzisische Patentschrift 972 647 aus den
Jahre 1951 betrifft einc Kernbremse im Sinne des Streit-
patentes. Der Erfinder schliégt vor, die relative La-
ge der elektrischen Spule und des Hochfrequenzgewin-
dekernes mittels eines zwischengeschalteten kleinen
Rthrchens aus einem deformierbaren elastischen Material
zu gewdhrleisten (Beschrelbung S. 2 1i. Sp. Abs. 3 unter
1). Nach einer Ausfiihrungsform ist eine Langsnut (4) im
Gowinde des Kernes (3) vorgesehen, in welcher das RUhr-
chen "aus einem verformbaren elastischen Material, bei-
spielsweise aus Kautschuk, Kunstharz, bestrichener Lein-
wand usw." (telle que caoutchouc, matiére plastique,
toile enduite, etc.) angeordnet ist (Beschreibung S. 1
1i. Sp. letzter Absatz und re. Sp. 1.Abs.). Dieses robr-
_fdrmige Element ragt gegeniiber dem Gewinde etwas vor
und stiitzt sich, wenn der Kern eingebracht ist, auf dem
entsprechenden Teil des Gewindes einerseits und in der
Nut andercrseits ab (Beschreibung aa0 und S. 2 1i. Sp.
| Abs. 3 unter Nr. 3). Nach den Darlegungen des Erfin-
ders in der Patentbeschreibung der Entigegenhaltung er-
reicht man auf diese Weise eine geschmeidige Reibung,
welche eine genaue Regelung und Einstellung der rclativen
Stellung der beiden Teile des Kernes ermdglicht, wobeil
diese Stellung unverriickbar bleibt trotz &HuBlerer Er-
schiitterungen und Vibrationen (Beschreibung S. 2 1i. Sp.
oben).

Ein Hinweis, daB das Rohrchen aus Schaumstoff her-
gestellt sein solle, findet sich in dieser Entgegenhal-
tung nicht, so daB die Entgegenhaltung schon aus diesen
Grunde nicht neuheitsschiédlich ist.
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e) Auch die frangzdsische Patentschrift 976 084
aus dem Jahre 1951 betrifft eine Kernbremse im Sinne
des Streitpatentes. Der Erfinder hat sich die gleiche
Aufgabe wie der Erfinder des Streitpatentes gestellt.
Es geht ibm darum, den Kern unverriickbar gegeniiber Er-
schiitterungen und Vibrationen zu halten, wobei ihm je-
doch noch geniigende Bewegungsfreiheit zwecks Einstel-
lung und Anderung der Regelung bleiben soll (Beschrei-
bung S. 1 1i. Sp. Abs. 2). Der Erfinder sucht dies
durch eine Zwischenlage zu exrreichen, die aus einem oder
mehreren Bindern oder Schniiren aus Textilfasern (Natur-
oder Kunstfasern) bestehen soll (Beschreibung S. 1 1i.Sp.
Abs. 3 und S. 1 re. Sp. Abs. 3). Die Binder oder Schniire
sollen zweckmdfig schon beim Formen bzw. AbgieBen in die
Form eingebracht scin und nach dem AbgieBen im XKern ver-
bleiben und etwas iiber das Gewinde hinausragen (Beschrei-
bung aal0). Im Ausfiibrungsbeispiel gem#df Figur 1 der Pa-
tentzeichnung ist ein einziges Band (3) vorgesehen, das
Uber die ganze Gewindehthe nach Art einer Schraube mit
grofler Steigung angeordnet ist.

Ein Hinweis, da die B&nder oder Schniire aus Schaum-
.8toff hergestellt sein sollen, findet sich auch in die-
ser Entgegenhaltung nicht.

f) Die am 1. Mai 1937 bekanntgemachte schweizerisgche
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hinderung des zufdlligen LGsens von Gewindeteilen von-
einander. Vorgeschlagen wird, ein elastisches Zwischen-
teil - beispielsweise eine Lamelle aus einem nicht oxy-
dierenden Material - einzubringen, das derart geformt

ist, daB sein Iingsprofil zickzackftrmig ausgebildet ist
und das infolgedessen zwischen die Gewindegénge der Schrau-
be und der Mutter passen soll.
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Dicse Entgegenhaltung steht dem Streitpatent noch
ferner als die vorher behandelten Entgegenhaltungen.
Die Klédgerin ist auf sie denn auch in der Berufungs-
verhandlung nicht zuriickgekommen. 7

III. Das Bundespatentgericht ist zu der Auffassung
gelangt, dafl diec Lehre des Streitpatentes auch einen fiir
ibre Schutzfihigkeit erforderlichen technischen Fort-
schritt aufweist. Auch der gerichtliche Sachversténdige
‘bat diesc Meinung vertreten. Die Kldgerin hat die Aus-
fiihrungen des Nichtigkeitssenates und des Sachverstén-

. digen in mehrfacher Hinsicht angegriffen und den tech-
nischen Fortschritt geleugnet.

Ob dem Streitpatent ausreichender technischer Fort-
schritt zukommt, kann jedoch auf sich beruhen, weil ihm
jedenfalls die erforderliche Erfindungshthe fehlt. Dic
Frage, ob die Lehre des Streitpatents gegeniiber den ein-
schldgigen Entgegenhaltungen technisch fortschrittlich
ist, muB nicht etwa deshalb beantwortet werden, weil in
einem grofien technischen Fortschritt und darauf beruhen-
dem groBen wirtschaftlichen Erfolg unter Umsténden ecin
Indiz fir das AusmaB der erfinderischen Leistung geschen
werden kann. Dic Frage konnte nur von Bedeutung sein, wenn
iilberhaupt eine schiopferische Leistung, wenn auch nur ge-
ringeren Grades, zu bejahen wire (BGHZ 39, 333, 350 =
GRUR 1963, 645, 649 - Varmpressen). Daran aber fehlt
¢s, wie nachfolgend darzulegen ist, im hier gegebenen
Falle.

IV. Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichtes

P Y A T

angesehen. Seine Auffassung hat er im wesentlichen wie
folgt begriindet:
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Es stehe fest, dal sich im Hinblick auf die mannig-
fachen Anwendungsgebiete viele Firmen intensiv mit Ver-
besserungen bzw. Weiterbildungen der Kernbremsen be-
fa3lt hdtten. Dabel seien verschiedene Wege eingeschla-
gen worden., Man habe Zwischenlagen aus verschiedenen Ma-
terialien wie Gummi, Kork, kinstliche oder natiirliche
Textilfasern zwischen Kern und Halterung eingelegt oder,
wiec beim Gegenstand der USA-Patentschrift 2 257 589,
einen Gummifilm unmittelbar auf den ganzen Gewindekern
aufgebracht. In jedem Falle habe die gleiche Aufgebc ge-
16st werden sollen, ndmlich das Festhalten des Kernes
innerhalb der Halterung in jeder gewiinschten Iage. Dic
Nachteile dieser Ausfiihrungsarten seien den Fachleuten
bekannt gewesen und man habe deshalb nach einem Material
mit glinstigéren Eigenschaften gesucht. Ein solches Ma-
terial, in diesem Falle Schwamm- bzw. Schaumgummi, sci
nun aber bei der Kernbremse nach der italienischen Pa-~
tentachrift 385 697 verwendet worden. Zwar sei hier ein
anderer Weg cingeschlagen worden, nédmlich der Kern ge-
teilt und der Schaumgummi nur als Federmaterial verwen-
det worden. Diese im Jahre 1941 verdffentlichte italie-
nische Patentschrift zeige zwar noch nicht die Verwendung
von geschiumten Kunststoff bei Kernbremsen, jedenfalls
aber schon die Verwendung von geschiumten Gummi.

Wenn nun aber der Fachmann, so fiihrt der Nichtig-
keitssenat in der angefochtenen Entscheidung weiter aus,
diese italienische Patentschrift im Anmeldegeitpunkt des
Streitpatentes auszuwerten versucht habe, dann habe er
ohne welteres von dem Material Schaumgummi auf das Ma-
terial Schaumkunststoff kommen miissen, das im Laufe der
vorhergehenden Jahre Gegenstand eingehender Priifung ge-
wesen sei. Dic besseren Eigenschaften des geschdumten
Kunststoffes gegenitber dem des Gummis seien bekannt ge-
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wesen. Daher seli es fir jeden mit dem Problem der Kern-
bremse beschéftigiten Fachmann naheliegend gewesen, die-
ses neue Material anstelle des bisherigen Materials, wie
z.B. Gummi, als Zwlschenlage zu verwenden. Durch die
italienische Patentschrift sei der Entwicklungsingenieur
auf das Gebiet des geschiumten Kunststoffes hingefiihrt
worden. Er habe auch keine Bedenken zu haben brauchen,
diesen neuen Werkstoff anzuwenden, da irgendwelche nach-
teiligen Eigenschaften des Stoffes im Laufe der Jahvre
nicht hervorgetreten seien. Zwar seien, 80 heifit es in
der Begriindung im Anschlusse hieran weiter, von der Er-
findung des Kunstschaumstoffes bis zur Anwendung bei

dem Streitpatent mehrere Jahre vergangen gewesen. Hieraus
lasse sich indessen keine Stiitze fiir die Ansicht der Be-
klagten herleiten, daB es erfinderischer {iberlegungen be-
durft habe, um zur Lehre des Streitpatentes zu kommen.
Denn es sei erfahrungsgemidfB einige Zeit erforderlich, bis
die giinstigen Eigenschaften eines necuen Stoffes, hier

" die des Schaumkunststoffes, im einzelnen bekannt scien
und bis disse Stoffe selbst in geeigneter Form zur Ver-
fiigung stiinden. Nach der Bekundung der Zeugen sel es
noch im Jahre 1952 schwierig gewesen, den Stoff in eincr
passenden Stdrke zu bekommen. Zu dieser Zeit habe aber
auch schon die Firma Vogt Vorkehrungen getroffen gehabt,
geachdunmten Kunststoff in derselben Art zu verwenden,

wie dies das Streitpatent vorsehe. Auch dieser Umstand
gpreche dafilir, daB sich die Verwendung von Kunstschaum-
stoff damals dem Fachmann angeboten habe.

Den Ausfiihrungen des Nichtigkeitssenates stimmt
der hier erkennende Senat bei. Der gegenteiligen Mei-
nung des Sachversténdigen vermag er sich nicht anzu-
schlieflen. .
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Die Meinung des gerichtlichen Sachverst#ndigen be-
ruht auf ciner Fehlbeurteilung des Begriffes "Durch-
schnittsfachmann"., Der Sachverstiandige stellt auf die
theoretische Ausbildung des mit der Entwicklung von Ab-
gleichkernen bzw. Kernbremsen befaBten Konstrukteurs
ab und meint, um auf dem hier vorliegenden Fachgebietec
arbeiten und Neuland betreten zu ktnnen, erscheine eine
(zeitlich aufeinanderfolgende) Mehrfachausbildung in
den Fdchern technische Mechanik, Chemie der organischen
Kunststoffe, Hochfrequenztechnik sowie in Fertigungstech-
nik unerlidBlich. Wer aber diese kombinierte Ausbildung
genossen habe, sei keinesfalls mehr als Durchschnitts-
fachmann zu bezeichnen. Selbst wenn ein solcher Kon-
strukteur sich die ganzge Ausbildung autodidaktisch oder
venn er sich wesentliche Erginzungen zu seiner theore-
tischen Ausbildung auf der Hoch- oder Fachschule auto-
didaktisch angeeignet habe, kionne der Betreffende keines-
falls als Durchschnittsfachmann angesprochen werden. Fir
einen solchen sehr seltcnen und vielleicht als "Vielfach-
fachmann" 2zu bezeichnenden Menschen konne man die Frage,
ob er die technische Lehre des Streitpatentes auf Grund
seines Fachwissens habe finden kénnen, vielleicht bejahen,
nicht jedoch fiir einen Durchschnittsfachmann. Dicser habe
zur Losung entsprechend dem Anspruch 1 des Strcitpatentes
eine besondere erfinderische, iiber dem Durchschnitt lie-
gende geistige Leistung vollbringen miissen. Ein solcher
Fachmann habe insbesondere auch nicht ohne weiteres auf
Grund der italienischen Patentschrift 385 €97 von dem
Material Schaumgummi auf das Material Schaumkunststoff
in einer ganz anderen Form und in einer andercn physika-
lischen Wirkung schliefen konnen. Eine solche Folgerung
héitte niemals von jemandem gezogen werden kbnnen, der nur
die damals durchaus normale fachgebietsbegrenzte Ausbil-
dung genosseén habe. Dies um so mehr, als iiber die hier in
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Betracht kommenden speziellen Eigenschaften der betref-
fenden festen geschidumten Kunststoffe, die kurz zuvor
erst erfunden worden seien, noch keine Offenbarungen
zum Zelitpunkt der Prioritdt zur Verfiigung gestanden hit-
ten, Es hétte sich vielmehr um einen iiberdurchschnitt-
lichen Fachmenn handeln miissen, also um einen "“Vielfach-
fachmann" mit der Fiéhigkeit, mechanische, kunststoff-
chemisehe und hochfrequenztechnische Uberlegungen anzu-
stellen, wobei man auch fiir einen solchen "Vielfacbfach-
nann" eine gewisse erfinderische Kombinstionsleistung
plus einer erfinderischen Wagnisleistung (unzureichende
Veriffentlichungen auf dem Schaumkunststoffgebiet) an-
nehnmen niisse. Fir einen Durchschnittsfachmann miisse des-—~
halb einc erhtdhte erfinderische Leistung angenommon verdon.

Der gerichtliche Sachverstdandige verkennt bei diesen
Ausfiibrungen, da es bei der als MaBstab fiir die Beur-
teilung der Erfindungshdhe herangezogenen Denkfigur des
Durchschnittsfachmanns nicht auf die theoretische Aus-~
bildung als solche, sondern darauf ankommt, was von einem
FPachmann durchschnittlichen Xonnens iiblicherweise auf dem
betreffenden Fachgebiet zu erwarten ist. Der Durchschnitts-
fachmann ist der auf dem einschlégigen Gebiet arbeitende,
mit durchschnittlichem Wissensstand asusgeriistete Techni-
ker, so daB exr die auf dem Fachgebiet sich einstellenden
Vorginge praktisch und theoretisch iibersehen kann (Kraussc/
Katlubn/Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl., Anm. 28 zu
§ 1 PatG). Je nach der Art des technischen Zweiges ist die
Féhigkeit des Durchschnittsfachmannes verschieden zu be-
werten. Mafigeblich sind in dieser Beziehung die gewerb-
liche Zielsefzung und {ibung, die sich unter Umstinden
allerdings bis zur Notwendigkeit cines Stabes wissen-
schaftlich geschulter und forschender Mitarbeiter steigern
kann (Kraussc/Katlubn/Lindenmaier aaQ; Reimer, Patentge-

__
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setz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., Anm. 17 zu

§ 1 PatG, jeweils mit Nachweisen aus der Rechtsprechung).
Die gewerbliche Zielsetzung und Ubung auf dem Gebiete
der Entwicklung von Abgleichkernen mit Kernbremsen sectzt
nun aber, wovon auch der Nichtigkeitssenat ersichtlich
ausgegangen ist, voraus, daB der betreffende Entwick-
lungsingenieur nicht nur Kenntnisse auf den Gebieten

der technischen Mechanik, der Hochfrequenztechnik und
der Fertigungstechnik besitzt, sondern daB er auch tiber
jedenfalls allgemeinerce Kenntnisse hinsichtlich der fiir
Kernbremsen in Frage kommenden Stoffe verfiigt. Vor die
Aufgabe gestellt, die seither nach dem Stande der Tech-
nik als Zwischenlagen 2wischen Kern und Halterung ver-
wendeten Materialien wie Gummi, Kork, kiinstliche oder
natiirliche Textilfasern u.a. durch glinstigere Materia-
lien zu ersetzen, wird er daher sein Augenmerk auch auf
das Gebiet der Kunststoffe richten und diec Eignung der
auf diesem Gebiete angebotenen Kunststoffe fiir die Ver-
wendung als Kernbremse iberpriifen. Dies ist von einenm
solchen Entwicklungsingenieur zu erwarten. Entsprechen-
de Informationen standen ibhm im Anmeldezeitpunkt unschwer
zur Verfligung, wie die Kligerin durch Vorlage einexr Reihe
von Literaturstellen, insbesondere durch die Vorlage

von Aufsdtzen aus der Zeitschrift "Kunststoffe" aus den
Jahren 1952 und 1953 nachgewiesen hat. Dabei muBte der
Durchschnittsfachmann auch auf das Material Schaumkunst-
stoff hingelenkt werden. Darauf, daB ihm durch die im
Jahre 1941 veroffentlichte italienische Patentschrift
385 697 schon die Verwendung von geschidumtem Gummi beil
Kernbremsen bekannt war und daB er dadurch eine Anregung
empfangen haben kann, kommt es unter diesen Umsténden
nicht einmal an. Uberdies war, worauf die Kligerin mit
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Recht hingewiesen hat, auch schon die besondere Eig-
nung der elastischen festen Schaumkunststoffe fiir diec
Elecktroindustrie und fiir die Radioindustrie allgemein her-
vorgehoben worden. Auch war z.B. iiber die Austauschbar-
kcit zwischen Filz und Schaumkunststoff in einem Aufsatz
von Hoppe in der Zeitschrift "Kunststoffe" Jahrgang

1952 8. 340 und 341 berichtet worden. Auch iber dic
grundsitzliche Austauschbarkeit von Xautschuk durch
Schaumkunststoffe, insbesondere durch solche auf Poly-~
urcthanbasis (Moltopren) und deren giinstige Eigenschaf-
ten gegeniiber Kautschuk waren verschiedentlich Mittei~
lungen erfolgt (vgl. z.B. "Kunststoffe" 1952 S. 307/308
und S. 450 sowie "Kunststoffe® 1953 S. 46). Der Fachmann,
der diese Veriffentlichungen las, konnte sich daher ohne
jedes eigene erfinderische Zutun dariber informieren,

dafl geschdumte Kunststoffe ebensogut oder besser sein
konnten wie Bremshilfen aus Filz oder Kautschuk. Sofern
er daran etwa Zweifel hatte, lag es fiir ihn nahe und es
war ibm zumutbar, die Kunststoffhersteller hinsichtlich
der in Frage kommenden technischen Daten zu befragen.

Was aber der Durchschnittsfachmann durch entsprechende
Fragen ohne erfinderische Uberlegung in Erfahrung brin-
gen kann, ist als ous dem Stande der Technik herleitbar
schutzunfghig; jede andere rechtliche Beurteilung wiirde
zu einer untragbarcn Einengung der Anwendung neuer Stof-
fe fiihren (BGH GRUR 1962, 350, 353 - "Dreispiegel-Riick-
strahler"). Die Beklagte meint zwar, es sei bereits eine
erfinderiache Leistung, auf einem fremden Fachgebiet, das
bisher mit dem eigenen Fachgebiet in keiner Beziehung
gestanden habe, die Problemldsung zu suchen. Dies kann
zutreffen. Der erkennende Senat hat in der vorerwidhnten
Entscheidung ausgesprochen, dafl ein Patentschutz bei der
Empfehlung eines Stoffaustausches in Betracht kommen kann,




- 26 -

wenn der Fachmann auf dem Anwendungsgebiet nicht obne
erfinderische {/berlegung auf den Gedanken kommen konn-
te, den Fachmann auf dem Gebiete der Stoffecigenschaften
Uberhaupt oder in sachgerechter Weise zu befragen. So
liegt der Fall hier aber nicht. Dem mit der Entwick-
lung von Abgleichkernen befalten Entwicklungsingenieur
war durch die Entgegenhaltungen und durch die erwdhnten
Vertffentlichungen nahegelegt, Schaunkunststoffe in den
Kreis seiner_ﬁborlegungen einzubeziehen. Dabei mag der
Beklagten zugegeben werden, dafl die auf S. 13 des an-
gefochtenen Urteils vom Bundespatentgericht vertretene
Auffassung, der Fachmann habe keine Bedenken zu haben
brauchen, dicese neuen Vierkstoffe anzuwenden, da irgend-
welche nachteilige Eigenschaften des Stoffes im Laufe
dexr Jahre nicht hervorgetreten seien, in dieser Allge-
meinheit mdglicherweise zu weit geht. Der Fachmann konn-
te aber wegen solcher Bedenken nicht nur die Industrie,
die bekanntlich groflen Wert darauf legt und legte, dic
besonderen Eigenschaften der geschaumten Kunststoffe
iberall bekanntzumachen, befragen, er konnte sich vicl-
mehr auch durch ibm zumutbare Versuche von der Brauchbar-
keit der Schaumkunststoffe iliberzeugen. In der Uberwindung
etwa bestehender Bedenken durch den Erfinder des Streit-
patentes kann daher eine besondere Leistung, die den Pa-
tentschutz rechtfertigen konnte, nicht gesehen werden.
Dafl ein ausgesprochenes Vorurteil dem Gedanken der Ver-
wendung von geschéumten festen Kunststoffen entgegenge-~
standen habe, ist nicht ersichtlich; die Beklagte hat
auch insoweit nichts geltend gemacht.

Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat
daher mit Recht dem Vorschlag des Erfinders des Streit-
patentes, die fiir Kernbremsen bekannten Werkstoffe gegen
geschiumte feste Kurctitoffe auszutauschen, die Erfin-



dungshothe abgesprochen.

IV. Mit dem Hauptanspruch kdnnen auch dic Unter-
anspriiche nicht aufrechterhalten werden. Sic verkdr-
pern, wie in der angefochtenen Entscheidung mit Recht
ausgefilhrt ist, keinen selbstiéndigen Erfindungsgedanken.

Der gerichtliche Sachverstidndige hat gwar dem Un-
teranspruch 4 eine groBere Bedeutung zuerkannt und ihn
als den wertvollsten Unteranspruch bezeichnet. Die Be-
deutung dieses Anspruchs hat er insbesonderce darin ge-
schen, daf nach dem in diesem Anspruch gemachten Vor-
schlage ein einziger, einfacher Strelfen aus geschdum-
tem Kunststoff eingelegt werde. Infolge der einseitigen
Gewindeauflage und dem dadurch gegebenen starren XKon-
takt des Koernes mit der Spulenhalterung auf der anderen
Seite ergebe sich eine zun#chst nicht in die Augen
springende Verminderung der Schwingungsneigung des Ker-
nes relativ zur Halterung. Dies sci bei allseitiger Ein-
bettung nicht der Fall. Bei allseitiger, also zentrischer
Einbettung mittels geschiumten Kunststoffes sei nidmlich
z.B. infolge von Erschiitterungen oder von Bchallwellen
eine gewisse Schwingung des Hochfrequenzgewindekernes
gegeniiber der Spule denkbar.

Sofern der gerichtliche Sachverstiéndige in dem Vor-
schlage, einen elastischen Streifen einseitig einzule-
gen, eine erfinderische ILeistung gesehen haben sollte,
konnte ihm schon deshalb nicht beigestimmt werden, weil
der Durchschnittsfachmann auf einen solchen Vorschlag
schon durch die franztsische Patentschrift 976 084
(diagonalec Anordnung eines Bandes oder einer Schnur aus
Textilfasern in einer Nute), durch die franzvsische Pa-
tentschrift 972 647 (Zwischenschaltung eines kleinen
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Robhrchens aus einem deformierbaren elastischen Material)
und, worauf die Kldgerin in der mindlichen Verhandlung
hingewiesen hat, durch die franzdsische Patentschrift
857 187 (Faden aus elastischem Material zwischen Kern
und Spulenktrper) hingelenkt worden war.

V. Die Berufung der Beklagten war somit zuriickzu-
welsen,

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 in
Verbindung mit §§ 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG und
bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf
die auBergerichtlichen Kosten des Berufungsrechtszuges.

Bock Spreng Léscher  Bundesrichter Dr. Spenglcr
und Bundesrichter Schneider
sind wegen Urlaubs verhin-
dert, die Unterzeichnung
vorzunehmen,

Bock
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