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Verkiindet am
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Cechsler, Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschidftsstelle

Inm Namen d es Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

der DO D e ‘G i* G
D c.V. in D W. 0D e, gesetzllch
vertreten durch den Vorstand,

Beklagten und Berufungsklégerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. D inr und
Patentanvalt Prof. Dr.-Ing. in

gegen

Walter BeGNNEED in AGHEED. "GlD:trate @,

Kldger und Berufungsbeklagten,

~ vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. - in und
. Patentanwalt .Dipl,.-lngo @& in 0.
NS @ - |
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hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindliche
Verhandlung vom 28. Januar 1964 unter Mitwirkung der Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. Loscher, Dr. Spengler, ClaBen und Schneidey

fir Recht_erkannt:

Die Berufung dor Beklagten gegenfdas Urteil des _
2, Senats (Nichtigkeitssenats II) des Bundespatent-
gerichts vom 12. April 1962 wird auf Kosten der
Beklagten zuriickgeviesen.

Von Rechts viegen
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Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung vom 31. Mai
1951 ertcilten Patents 878 659, dessen Anspriiche in der
erteilten Fassung lauteten:

"1. Trockenbegtiubungsmittel zur Verhinderung des
5 Abschmierens frischer Drucke, dadurch gekenn-
zeichnet, daB es ganz oder iiberwiegend aus

Kalkste1n~ oder Marmormehl besteht.

2. Trockenbestdubungsmittel nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dafl seine feilchen eine
KorngrcBe von etwa 4O.M1kron habene"

Auf Antrag der Beklagten ist das Streitpatent gemi8
§ 36a PatG durch BeschluB des Deutschen Patentamtes vom 4. Mai

1961 auf nachstehendén einzigen'Anspruch beschrénkt:wordén:

_"mrockenbestaubungsmlttel Zur Verhlnderung des Ab-
schmicrens frischer Drucke, dadurch gckennzeichnet,
dal e ganz oder liberwiegend auc Kalkstein- oder
Marmormehl besteht, dessen Teilchen eine XorngroBe
von ctwa 4Q Mikron haben."

Der Kliger hat beantragt, das Patent in vollem Umfang
- flir ﬁichtig zu erkliéren, da auch dic in der beschrinkten
Anspruchsfasﬁung erteilte Lehrd~durch die vorversffentlichte
US-Patentschrift 2 €93 995 (1937) vorweggegenommen gei. Dies
golte gleichermaBen fiir die Auswahl des als Trockenbestiubungs—
- mittel geeignétcn'Stoffeo'wic'fﬁr’die Teilehengrife (Korn-
griofe): Xalkstein- und Mbrmormehl»gehﬁrten zu den in der
US-Patentschrift (S. 3 li. Spalte Z. 73 £f) genz allgemein
genannten CQICiumcarbohaten, die in jener Schrift empfohlene
 ~KorngroBo (Lu“chganglgkelt ‘des Kornms durch ein 325-lcschensieb
von 1 Quadrxtﬁoll, vgl. 2.a.0. 8. 3 1li. Spalte Z. 69 f£1)
betrage 44 Mlkron, mithin "etwa 40 Mikron" im Sinne des
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Anspruches des Streitpatehts° Durch die amerikanische Druck-
- schrift sei die Lehre des Streitpatents zumindest in solchem
MaBle nahegelegt9 da8 es an der Erfindungshithe fehle.

Die Beklagte hat Klageabweisung begehrt und vorweg die
' Hichtigkeitsklage als unzul#ssig bezeichnet: Die Firma
PEED & Co. in Bi@® hobe von ihr durch Vertrag vom
18. Juni 1953 eine Generallizenz zum Vertrieb des unter einem
"Fogra"-Warenzeichen (Fogra: Kurzbezeichnung der Beklagten)
bekannten DruckbestﬁubungSmittels "K 4" erhalten, und auch die
Herstellerfirme Konrad Sch@®. Mineralien-GmbH in L—
habe diesen Lizenzvertrag und die spéteren Abmachungen unter-

i
]
!
é .
f

g
i

schrieben. Auf die Meldung der Firma P@JjB& Co. vom 18. Mirz

1959, daB die britische Firmz Ac@B durch Vertrieb eines
Puders “Intergran T A" das britische ParallcIpatent der Be~
klagten verletze, sci bei Uberpriifung der patontrechtlichen
Lage die US-Patentschrift 2 (93 925 (1937) bekannt geworden,

die inm September 1960 Veranlassung zur Einleitung des Beschran~

kungsverfahrens gegeben habe. Die Generallizenznehmerin und
dic Herstellerfirma hiéitten ihrerseits seit Herbst 1960 eine
Abtinderung oder gar die v0rzelt1ge Aufhebung des leenzvertrags
. angestrebt und boi den uuselnandersetzungen mit der Beklagten
den Kléger zugezogen. Dieser verwende durch die jetzige
Nlchtlgkeltsklage Kenninisse, die er erst durch die Verhand-
‘lungen erhalten habe, er sei Strohmann der beiden genannten

Firmen, die selber durch den iz enzvertrag9 der ge"cllschafts—E

rcchtlichen'Einschlag habe, an der Erhebung dexr Nichtlgkexta-
klage rech*llch gehindert seien.

In dér Sachc sclbst hat die Beklagte eihe Vorwegnahme
der Lehre des Streitpatents durch die smerikanische Druck-’
schrift bestritten. Dort sei eine Vielzahl von Stoffen
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wahlweise nebeneinander aufgefiihrtj der Erfinder des Streit-
patents habe jecdoch dag nach Substanz und nach TeilchengriBe
_bestgecignete Bestdubungsmittel ausgewdhlt. Dies sei erst

auf Grund umfangreicher Laboruntersuchungen méglich gewesen,
da man ein Mittel habe finden miissen, welches fiir die Gesund-
hoit unschidlich, nach Mdglichkeit der Gesundheit sogar
forderlich, ferner fcuchtigkeitsuncmpfindlich, fallfdhig und
durchsichtig sei. Die Entscheidung fiir Marmor- eder Kalkstein-
mehl und die Bestimmung der Korngraﬁe auf etwa 40 Mikron hebe
kecineswegs nahegelegen.

Der Klédger ist den Darlegungen der Beklagten iliber die }
angcbliche Strohmannschaft und das Fehlen eines digenen Inter- o
egses an der Nichtigkeitsklage mit dem Hinweis entgegengetretehﬂé
er sci bereits seit 1948 als Fachmenn auf dem Gebiet der ;
Trockenstaubtechnik tdtig und habe in den Jahren 1948 bis ?950
ncben anderen Anlagen auch diejenige der Firma Schumacher her—
gestellt. Hit der Firma PQEEEM & Co. habe er iiberhaupt nichts .
zu tun, und fiir die Pirma Sch@illlll® sci er nur als selbsténdi-
ger freier Berater tdtig geworden. Die US-Patentschrift
2 093 995 habe er sclber ctwa Mitte 1960 durch die Treuhand-
‘stellc Reichspatentamt ermittelt, und zvwar auf eigenc Kosten
und ohne Auftrag der Firma Schumacher, einzig wegen seiner
cigenen Yorschungs- und Eﬁtwicklungsarbeiten.auf'dem Gebiet
der Trockenstaubtcchnik. Im iibrigen gei er geit Mebruar 1962
-'_bei der Firma BGlD & V@D in AU clc leiter der
Abteilung fiir verfahrenstechnische MESchinen fest angestellt,
zu scinem Aufgabengebict gehdre insbe§ondcro die Staubtechnikﬂ
die Windsichtung und Feinzerkleinerung. Scin persdnliches ;
“Interccse an der Vernlchtung des Strcitpatents ergcbe sich auch %
‘aus der cigenen Patentanmcldung B 63 411 VII b/%5 4, die ein :
Trockenbestidubungsmittel bctrgffe und die vom Streitpatent
abhiingig sci. -




Das Bundespatentgericht hat der Klage stattgegeben,
‘da beim Strcitpatent eine patentwiirdige Erfindung nicht
vorliege. Der Druckercifuchmann habe durch rein handwerk-
liches Arbeiten nach der US-Patentschrift das bestgeeignete
Calciumcarbonat herausfinden kiénnen. Der Ausvahl der Korn-
grofe. komme keine entscheidende Bedeutung zu, da diese weit-

gehend von Druckart und Druckfarbe abhéingig sei; dies werde
auch dadurch bestdtigt, dad das Puder "K 4" in 6 verschiedenen '
KorngréBen (15 - 80 Mikron) auf dem Markte sei., '

Mit der Berufung‘erstrebt die Beklagte Abdnderung der
erstinstanzlichen Entscheidung und Klageabweisung, wahrend
der Kliger um Zurickweisung der Berufung bittet.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Druck-
praktikers und Farbchemikers Dr. Walter DOW); Bad HGEEEED-
eingeholt, der bei  der Druckfarbenfabrik CGHNNEEER G.m.b.H.
alas Chefchemiker titig ist. Die Partcien haben mehrere Privat-
gutachten vorgelegt (Kldger: Gutachten des Prof. Dr.K,G.
sc@lll® in BE@, Abtcilung Chemic und Mineralogie des
Staubforschungsinstituts.des Hauptverbandes der gewerblichen
Berufsgcnbdscnschaftengeygyvom 21, Januar 1964; Peklagte:
Gutachten des Prof. Dr. W. Bo@M®, Ordinarius fiir Mincralogie
an der Universitit Miinchen, vom 1o, Juli 1963 sovie des Prof.
Dr. G.E. RGN, Institut fiir Gesteinshiittenkunde an der
Pechnischen Hochschule Aachen, vom 23, Januar 1964).

Dic Gutachten waren Gegenstand der Erﬁrterung~vor dem
erkennenden Senat, wobei den Parteien Gelegenheit gegeben
vwar, Fragen an den gerichtlichen Sachverstiéndigen zu stellen.



Entschéidungsg;ﬁnde:

I. Die Klage ist zuldssig.

. Als Anmelder einer Krfindung, die ein neueas Trockenbe-
stiubungsmittel betrifft, hat der Kliger ein eigenes schutz-
wiirdiges Interesse an der Nichtigerklérung des Streitputents.
Dicg gilt selbst dann, wenn entgegen der Darstellung des i
Kliégers seine eigene Erfindung vom Streitpatent nicht ab-
hiingig ist, der Klédger somit an der wirtschaftlichen Aus-
nutzung seiner Erfindung nicht schon aus Rechtsgriinden ge-
hindert scin sollte; das nach der Erfindung des Kligers herge-
stellte Bestdubungsmittel stellt jedenfalls ein Konkurrenz-
produkt zu dem nach dem Streitpatent hergestellten Fuder "K 4"
dar. Bei solcher Sachlage kann dem Umstand keine entscheidungs-
erhcbliche Bedeutung zukommen, daf die Durchfithrung des jetzi-
gen Nichtigkeitsverfahrens auch im Interesse der Firmen
PEE® & Co. und Sch@D liegt und von diesen beiden Yirmen
miglicherweise veranlaBt und finanziert ist (Benkard; 4. Aufl.,
§ 13 PatG Rdn., 19). |

- Davon abgesehen ist aber auch das Ligenzverhiltnis der
Beklagten zur Firma Priem & Co wihrend des jetzigen Berufungs~
verfahrens durch rechtskréftiges Urteil des Oberlandesgerichts
Miinchen fir beendet erklirt worden. Die Beklagte hat dies in
der miindlichen Verhandlung vor dem erkennenden Senat zugegeben..
Sic hat nicht behauptet, da8 sich ‘aus dem Ligzenzvertrag Treu~
pflichten ergeben, die iliber die Beendigung des Lizenzverhtlt-
nisces hinaus wirken. Da dic ZulHosigkeit dor Nichtigkeito-
klage nach den im Zeitpunkt dor letzten miindlichen Verhandlung
gegebenen Verhdltniscen zu beurteilen ist (Urteil des
I. Zivilscnats decs Bundesgerichtshofs vom 2. Nirz 1956 in
GRUR 1956, 264, 265 ~ Wendemanschette), kommt ciner bei Beginn




des Nichtigkeitsverfahrens ctwa gegebenen Unzuldssigkeit -
‘der Xlage kcine rechtserhebliche Bedeutung mehr zu.

Es kann somit dahinstehen, ob die Beklagte aus den
Lizenzvertrdgen und den ergﬁnzenden Abmachungen iber die
Benutzung eines Warenzeichens mit dem Wortbestandteil "Fogra",
in denen als ihr Vertragspartner jeweils nur die Firma ">
& Co. genannt is t,'Rechfe auch gegen die Herstellerfirma
ScnGHII® und gegen den Kliger erworben hat. Desgleichen be-
darf es keiner Priifung, ob die Firma P & Co. nach dem
Inhalt der Vertrige in der Vérgangenheit rechtlich gehindert
war, das Streitpatent mit der Nichtigkeitsklage anzugreifen,

II. Das Streitpatent betrifft ein Trockenbestéubungs-
mittel, das ein Verwischen, Abschmieren oder Ankleben von
bésohders wertvollen Drucken ?ermeiden will (Beschreibung
S. T Z. T ££.) und das in den iiblichen Zerstiubungsgeriten
zur Verwendung kommen noll (a.2.0. S. 2 Z. 14). Der Erflnder
hat es als nachtelllg empfunden, daB die vorgefundenen Trocken-
bestidubungsmittel, insbesondere Talkum und Stérke, gesund-
heitlich nicht unbedenklich und gegen Feuchtigkoeit empflndllch
sind (a.a.0. S. 1 Z. 14 £f.). Er hat sich die Aufgabe ge-
'stellt diese Nachtelle zu beheben,

Nach der Anspruchefassung, die das Streitpatent‘im
Beschriinkungsverfahren (§ 36a PatG) erhalten hat, schligt er
hierzu vor, ein Bestaubungsmlttel zu verwenden, welches
gekennzalchnet igt durch

a) die Wahl eiher bestimmten Bubstanz ("ganz oder
iiberwiegend Kalkstein~ oder Marmormehl'),

b) cine bestimmte Korngrée ("etwa 40 Mikron").



Der Erfinder erwartet von einem Bestdubungsmitiel
dieser Art die Vermeidung von Gesundheitsschiden, wenn nicht
gsogar gesundheitsfdrdernde Wirkungen (s. 1 2. 30 £f, S. 2 Z.
10), _mangelnde YFeuchtigkeitsempfindlichkeit (8. 2 Z. 2 und
10 ££) [, forner gute Fallfdhigkeit (S. 2 2. 2, 9 und 13),
schnelles Aufsaugen und Ungichtbarkeit im fertigen Druck
(S. 2 2. 1 und 9), schlicBlich Sparsamkeit im Verbrauch und
bessere Staubfreiheit im Arbeitsraum (5. 2 Z. 17 ££f).

III. Die Kombination des Streitpatents ist neu. Als
schutzhindernd kommt einzig die schon genannte US- Patentschrift
2 (9% 995 (1937) in Betracht, die ein "Verfahren (= method)
zum Verhindern eines Abschmierens frisch bedruckter Ober-
fléchen" betrifft. | | '

1. Die Verwendung von EinschuBbléttern (US-Patentschrift
S. 1 1i. Spalte Z. 16), das {'berspriihen mit fliissigem Wachs
( @.a.0. %, 24 £f) oder mit Emulsionen von Pflanzenéummi
(Z.. 38 £f) wird in der US-Patentschrift als bekannt, jedoch
als zu kostspielig und zu schwierig in der Handhabung be-
zeichnet. Das Wesen der Erfindung besteche demgegeniiber darin,
trockenes, fein verteiltes festeo Material zusammen mit elncm
gasfurmigen Triger, vorzugsweisc mit Luft, unter einem be-

gstimmten Druck abzugeben.

~ Die nithere Gestaltung der Transportvorrichtung fir
die Druckbogen und der Sprithvorrichtung flir das Schutzmittel
(protecting agent) nimmt in der Beschreibung den breitesten
Raum einj; beides wird auch in den 4 Figuren der Zeichnung er-
liutert. ‘
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Von dem Festmaterial, das im Schutzmittel Verwendung

finden kann, handelt erst der drittletzte Absatz der Be-
schreibung (S. 3 1i. Sp. Z. 63). Das Festmaterial unfaft
hiernach ' L '

Im einzclnen heiBt es (2.8.0, 2. 71 ff;)t . g

"im allgemeinen jedes fein verteilte feste Material,
das auf das Druckblatt, d.h. die Druckfarbe, das
Papier oder dic Druckquelitdt keine schiédliche
Wirkung auslibt. Weiterhin ist es zweckmiBig, daB das
Naterial »raktisch inert ist und nicht korrodierend
wirkt 'o‘ ° - .

g eV ——, -

"Viele Materialien kbnnen als Schutzmittel angewendet
werden, wie Ton oder andere Mincralien, Calcium~
carbonat, Aluminiumoxyd-llydrat, FederweiB (French
chalk), Bariumsulfat, Titanoxydc, Calcium- und
Magncoiumsulfat, Magnesiumcarbonat, Schlimrckreide.
Permenentweifl, Bariumsulfat, Blancfix, Lithophone,

~ Zinkoxyd, Zinksulfid, Ponouth, Beckton white, Porzcllan-
erde, Talkum und alle inerten Silikate. Vorzugsweise
wird ein Gemisch aus angenidhert gleichen Teilen ausge-
félltem Calciumcarbonat und Stidrke angewandt. Ausge~
falltes Calciumcarbonat oder FederweiB besitzt ein
‘relativ geringes speczifisches Gewicht und zeigt cben-
falles wenig Declkraft, d.h. igt weniger undurchsichtig.
Gegcbenenfalls kann anstelle des ausgefilllton (l.hi . -
Calciumcarbonates Schlémmkreide angewandt werden. Es g
konnen natiirlich auch anderc Materialien, wic praktiosch
alle Stérken angewandt werden, wic 2z.B. dicjenigen, die
morphologisch zu der Grupyro der Reis-~ oder Kartoifel-
stirken gehtren. Allgemein sind dicjenigen Matorialien
geeignet, die durch cin Fehlen an Deckkraft gekenn-
zeichnet sind, d.h. relativ durchsichtig oder durch-

. acheinende Materialicn, dice inert sind und dic Eigen-
cchaften des apezifischen Gewichtes, der Teilchen=
groBe, usw., dergeotalt besitzen, dall dercn Verbdblasen
méglich wird, sowic ausreichend grofic TeilchengritfBe

~ besitzen, daB dieselben wirksam alo Schutzmittel

dienen kcnnen, "
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' Diese Angaben der Beschreibung iiber die stoffliche
Subgtanz des im Schutzmittel enthaltenen Festmaterials finden
in den Anspriichen keinen Niederschlag. Dagegen heiflt es in
Anspruch_4 beziiglich der TeilchengroBe (particle size),. sie

miisse "kleiner sein als eine lichte Maschenweite von 75 und
vorzugsvieise um 325 Moschenweite" (smaller than 75 mesh i
and preferably in the neighborhood of 325 mesh), Inhaltlich
glciche Angaben zur TeilchengrdfBe (Korngr8Be) befinden sich
in der Beschreibung 8. 3 1i. Sp. 2. To f£f., wiithrend an
anderer Stclle der Beschreibung (S. 2 re. Sp. Z.:To) von

"etwa 200 bis 325 Maschenweite gésprqchen wird.

Es besteht Einversténdnis bei den Beteiligten, daB bei
den Angaben zur Maschenweite ein Sieb von 1 Quadratzoll

- zugrunde gelegt ist. Da ganz allgemein bei amerikanischen

Sicben dieser Art etwc 1/3 der verfiigbaren Siebfliche auf die
cigentlichen Maschen und die restlichen rund 2/3 auf die
Magchénzvischenriiume entfallen, ist ein 75-Maschensieb fiir
Partikel in der Ausdehnung bis zu 193 Mikron, ein 325 Maschen-
picb dagegen nur flir Partikel bis zu 44 Mikron durchlissig;
auch darliber sind sich alle Beteiligten einig.

2..Die US-Patentschrift lehrt demnach in erster Linie,

daB die'T rockenbes tiiubung ein neuer und besserer Weg sei, ein
Abschmlercn feuchtcr Drucke zu vermelden° Dem Erfinder ist es
dorum zu tun, geelgnotc Transport- und Sprdhvorrlchtungen
aufzuzeigen, so daf in rlchtlgen Zeltgunkt die richtige Menge
des Schutzmittels in der richtigen Form abgegeben wird. In
allen vier Angpriichen heiBt o, das Pestmaterial miisse in der
Tuft squcndlert und in ciner Wolke ausgebildet werden

gsuspended in air, fovm a eloud). '
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"Beschrinkt gich das erfinderische Anliegen somit auf
die Gestaltung der Drucktochnik und 1ié8% es im Unterschied
zum Streitpatent Ziclsetzungen und Betrachtungen hinsichtlich
der Auswirkungen auf Gesundheit des Bedicnungspersonals und
gewerbliche Hygieno vermisacen, so hindert dieser Umstand
- anderscits nicht, daBl den in der Druckschrift enthaltenen
Angaben tiber stoffliche Substanz und KorngrgBe des Sprithgutes
neuheitsachiddliche Bedeutung zukommen kann, mag der dortige
Erfinder scine Empfehlungen zu dén.beiden genannten Punkten
auch einzig su dem Zwecke erteilt haben, die Verblasungs-
Tithigkeit des Spriuhguts und die Intaktheit der Gesamtanlage
im Betricb zu gewshrleisten. Dic Andersartigkeit der Ziel-
| setzung und Bétrachtungsweiso schlieflt, wennvbézﬁglich Stoff
und KorngrdBe eine Empfehlung erteilt ist, das Vorliegen
ciner Lehrc zu technischem Handeln nicht aus, so da8 hinoicht- |
lich der im utreltp“tcnt offenbarten Lehre die Frage der
'Ncuhclt geatellt bleibt.

a) Indem der Erfiﬁder des US-Patents neben einer Viel-
zahl von anderen Stoffen auch Calciumecarbonat als geeignete
Pestsubstanz seines Schutzmittels genmannt hat -(S. 3 1li. Sp.
Z. 73), hat er auch Marmor- und Kalkstcinmehl als geeignetes
Trockenbegtéubungsmittol empfehlen, denn dicse ~ aus natiir-
lichen Vorkommcn durch Vbrmahlung gevonnenen - Produkte
" gtellen in ihrer chemxschen Zusammensetzung favt reines

Ca101umcarbonat daro :

Die Bellagte und mit ihr der gerichtliche Sachverstindige
gind frcilich dor Auffassung, als Cﬂlciumcarbonat im Sinne
\iego hergcstjlltcs - Calciumcurbonat verstenden vicrden, Der |
Senat vermag einer solch cinengenden Auslegung jedoch nicht
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beizutreten, sondern gibt der im Privatgutachten Prof.
Dr. Schmidt vertretenen Auffassung den Vorzug, daB das.
‘Merkmal a des Streitpatents (stoffliche Subgtanz des
Bestaubungsmlttels) durch dle amerlkanlsche Druckschrift
vorweggenommen ist:

Gegen- eine Auslegung”déhin; daB nur kiingtlich-herge-
stclltes, nicht aber in der Natur schon vorhandenes Calcium-
carbonat erfaBt sei, spriéht schon der Sprachgebrauch und
eine natiirliche Betrachtungsweise, die ouch die produktions-
technischen und die wirtschaftlichen Gegebenheiten einbezieht:
Calciumcarbonat ist in natiirlichen Vorkommen dor verschizden-
gten Art (u.a. Kalkstein, Marmor, Kreide) in reichstem MaBe
vorhanden, es ist leichter und billiger als das auf chemischem
Wege hergestellte Calciumcarbonat zu gewinnen und durch Ver-
mahlung ‘verhiltnismiBig einfach zu verarbeiten. Schon dies
muB dic Annahme fernlegen, der Erfinder des US- Patents habe
bezugllch des von ihm ausdrdckllch als geelgnet emp¢ohlenen
Calciumcarbonats die durch Vermahlung natiirlicher Vorkommen
leicht gewinnbaren Calciumcarbonate ausscheiden und sich auf
die teurercn Produkte beschrdnken wiollen. Dem steht auch ent-
gegen, daB er ganz allgemein "jedes feinverteilte feste.laferial
einschlieBt, das auf das bedruckte Blatt ... keine schddliche vl
Wirkung austibt" (S. 3 1i. Sp. %. 64). Der Frage der Gestehungs-
kosten und der technisch einfachen Gewinnung kommt im Hinblick
auf aen'wcitcn'Anwendungsbereich der Erfindung und die Mehge
des benttigten Materinlo fiir dic Ausolegung des Begriffs
“Calciumearbonat" einc nicht unbetrichtliche Bedeutung zu.

Sodanx spricht dcr.ﬁmstahd, daB‘in'der amerikanischen -
Druckschrift zundichst (a.a.0. Z. 73) Calciumcarbonat ganz
allgemein - also ohne unterscheidenden Zusatz - genannt und



im folgenden Satz ein “Gemisch von gefiilltem (precipitated)
Calciumcarbonat und Kreide als bevorzugt (preferably)
geeignet" empfohlen wird, entgegen der Auffassung des gericht-
‘lichen Sachversténdigen eher-gegen als fiir eine einengende
Auslegung des Auddrucks Calciumcarbonat an der crstgenannten
Beschreibungsatelle; es geht ndmlich schwerlich an, einen
erst spiiter und im Hinblick auf eine Sonderverwendung
(Gemisch mit Stirke) gebrachten unterascheidenden Zusatz als
schon an frithercr Stelle ausgesprochen zu unterstellen, wo
erkennbar dic Verwendung dieses Stoffes in Reinform empfohlen
- ist.

Dic Beklagte ist der Meinung, der Leser der Aufzihlung

werde hinter dem Ausdruck "Ton oder andere Mineralien® - also
unmittelbar vor dem erstmals erscheinenden Wort "Calcium-
carbonat" - "gedanklich einen Einschnitt machen" und sich

sagen, daB fortan nur noch auf kiinstlichem Wege gewonnene
Chemikalien genannt wiirden., Solche Auslegung verbietet sich
schon deshalb, weil lurz hinter dcm angeblichen "gecdanklichen
Einschnitt". Schlémmkreide (whiting) genannt wird, also ein
gleichfalls aus natiirlichen Vorkommen gewonnenes Calcium-
carbonat. Wenige Siétzc spdter wird eo dem Benutzer des
amerikanischen Patents sogar anh01mgestellt fiir das als
bevorzsugt crpfolilenc Gemisch nit Stidrke als zweiten Stoff

gtatt geféllten Calciumcarﬁpnats Schlidmmkreide zu nehmen. Dies .
macht in besonderem MaBc sichtbar, daB der Erfinder des ameri-

kanischen Fatents der Frege keinc Bedcutung beimiBt, ob cin
an siclh 'gecignetes Festmaterial auf natiirlichem oder auf
kimstlichem We iy gewornen ist. Die ausdriickliche Erwidhnung
von Schlémmkreide schon auf S. 3 re. Sp. 2. 1 kurz hinter
der e“stmallgen brwahnung_von’Culclumcarbonat darf nicht
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iberraschen: ganz abgesehen davon, daB die umfangreiche Auf-
zihlung nur beispielhaft ist (8. 3_.1i. Sp. Z. 63) und kein

- Ordnungsprinzip erkennen 1ld8t, bleibt zu bedenken, daB der
Schlédmmkreide vom Erfinder insoweit cine Sondefbedeutung
zuerkannt igt, als sie bei Herstellung eines Gemisches mit
Stiirke in bévorzugter Veise Verwendung finden soll. Die aus-

- driickliche Erwihnung der Schlidmmkreide zwingt also nicht zu
der Annahme, auch Kalkstein- und Marmormehl hdtten, wenn Biel
als gecignetca Festmaterial gelten sollten, neben Calcium~
carbonat nochmals ausdriicklich und namentlich genannt merden n_

niissen.

b) Beziiglich der TeilchengroBe ist dagegen die im
‘Streitpatent erteilte Lehre eine andere als die des amerikani-
-schen Patents: Dem Erfinder des amerikanischen Patents kam es

darauf an, das Schutzmittel in ciner Wolke iiber dem Druckbogen
auszugpriihen und‘die-Gesamtvorrichtung beim Betrieb intakt zu. -

halten, 1nsbesondere VerstOpfungen zu vermelden, die bei der
vorbckannten NaB8bestdubung auftreten konnten. Da Fragen der
gewerblichen Hygiene auBerhalb seiner Betrachtung und Ziel~-
setzung lagen, nuBte itim daran gelegen sein, -auch die in be-
sonderem MaBe wolkenbildenden Kleinstpartikel auszusprithen, Er
nahm also zumindest hin, daB auch Partikel unter 1o Mikronq‘die.
in besonderem Hafc 1ungeng¢nglg und damlt gesundheltsschadllch"
~sind, dic darliber hinaus auch wegen ihrer geringen Fall-fQ'
fihigleit 1n beconderem Naﬁo zur Vcrschmutzung des Arbe1ts~'
platzes. beitragen, im Schutzsmititol verblieben; ihre vorhcrlgé_
Ausscicbung oder Aussichtung nsch dem Mahlvorgang mufte von _
geinen Stendpunkt aus als unndtig - glelchormaﬁen zeitraubend
vie kostsplcllg - erscholnen° Der erlndor des amerl%anlschen
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Toilchengréfe zu bestimmen, um dic Verspriihbarkeit des
Schutzmittels sicherzustellen. Er hat dies getan, indem
er - ohne fiir die Tollchengroﬁe ein MindestmaB zu setzen -

dic hochstzulissige Teilchengrife nach_der Siebdurchlissig-
keit bestimmte.

Im Unterachled hlerzu hat der Erfinder des Strelbpatents'
nicht ein Haxlmum, sondern eln Optimum der TeilchcngréBe vor-
geschricben - ndmlich: "etwa 40 Mikron" -, um durch Aus-
scheiden der Kleinstpartikel den von ihm beklagten MiBstﬁnden
(Gesundheitsgefihrdung, Verschmutzung des Arbeitsplatzes)
virksam zu begegnen. Dies als notwendig erkannte Ausscheiden
der Kleinstpartikel erforderte zusitzliche Siecbungs- oder
Sichtungsvorgénge, da bei jedem Mahlvorgang unvermeidbar auch
Kleinstpartikel anfallen,_wie'immer die Strulrtur des Gesteins
und die krigtalline Bildung sein mag. Der von der amerikani-
schen Entgegenhaltung insoweit abweichende Ltsungsvorschlag
des Streitpatents hat somit auch Unterschiede im Produktions-.
gang bei "2rstellung dos Mittels zur Folge. ’ '

Elne neuheltsschadllche Vorwegnahme der Lehre des
Str01tpatentu scheidet also aus, da dasg lerkmal b des Streit-
patents in dex smerikanischen Drucksehrift nlcht verviendet

ist.

der Technik gefiihrt., Nach Bekundung des Sachverstdndigen igt
durch das Streitpatent die Praxis der Bestéubung so ent-
scheidend beeinflufkt worden, daB die NaBbestdubung ebenso wie
die'Trockenbestﬁubung unter Vérﬂcndung von Stérken oder von :
Stérkegemischen heute weitgehend zurtickgedréngt ist, Ob durch |
Bemcosung der TeilchengréBe auf "etwa 4o Mikron" in :

IV. Die Ichre des Streitpatents hat zu einer _ngg_i_g_t_x_gggggt




drucktechnischer Hinsicht allen Anforderungen geniigt werden
kann odecr ob - unter Aufrechterhaltung des Grundsatzec, daB
Kleinstpartikol unter 1o Mikron als gesundheitsschédlich auf
jeden Fall auszuscheiden sind - im ibrigen gewisse Uber-~ und-
Unterschreitungen der empfohlenen KorngrgBe vertretbar und
vielleicht gsogar geboten sind, um sich den Besonderhciten

des verwendeten Papiers, der verwendeten Druckfarbe usw. |
‘besser anzupasscn, mag auf sich beruhen: entscheidend bleibtg
daB fiir den von der Lehre des Strecitpatents unstreitig er-
faBten weiten Anwendungsberelch gesundheltllche Gefahren fiir
das Bedlenungspersonal gebannt sind und dic bessere Sauber-
haltung des Arbeitaplatzes erreicht ist. Angesichts dieser
cerreichten Vorteile kann auch dahinstehen, ob die in der
Streitpatentschrift (S. 2 2. 20 £f) hervorgehobcne Material~
cinsparung gich fiir das graflsche Gewerbe in einer kosten-
miBigen Verbilligung auswirkt oder nicht; dies mag u.a. davon ;
abhiingen;, ob dic Kleinstpartikel, die alo gesundheitsschéidlich |
auszugieben oder auszugsichten sind, énderweitig derart nutz-
bringend verwendet werden kdnnen, daB zumindest die Kosten
dicscs (zuséitzlichen) Produl:tionsgangs gedeckt sind.

v. Dem Streitpatent fehlt jédoch die fiir den:patént~
rechtlichen Schutz zu fordernde Erfindungshohe.

Da die Verwendung von-Marmor- oder Kalksteinmehl als
Trockenbeatdubungsmittel bereits}durch die US-Patentschrift
vorgcschlagen var, kommt als erfinderische Leistung einzig
dic Empfehlung in Betracht, dem Korn eine bestimmte GroBe _
("CtUa 40 Mikron") zu geben. Der Kern dieser Lehre ist darln
'zu sehen; daB dic gesundheitsochiddlichen Kleingstpartikel
(bis 10 Mikron) uchon bei der Herstellung des. Bestdubungs-
‘mittelc nusgeschieden werden sollen. DaB in dieser Richtung




Vorurteile bestaﬁden hitten - etwa deshalb, weil man gerade
die Kleinatpartikel als drucktechnisch besonders wertvoll:
ansah ~ ist nicht behauptet und auch nicht ersichtlich.
Gewissc Hemmungen mochten bestchen, die Verteuerungen und
Verztgerungen des hierfiir etwa benstigten zusidtzlichen
Produktibnsgangs hinzunehmen. Anderseits hat der Erfinder

dcs Streitpatents in der miindlichen Verhandlung vor dem
crkennenden Senat bekundet, daB er im Jahre 1949 durch die
besonderc Verschmutzung der Arbeitsréume, in denen die damals
tiblichen Trockenbestdubungsmittel verwendet wurden, auf die
fufgabe hingelenkt worden sei, mtglichst bald Abhilfe zu
schaffen. So verdicnstvoll der damalige Einsatz des Erfinders
gewesen sein mag, stellt doch angesichts dep’vorgefundenen. o
MiBstiénde und der hierfiir erkennbaren Ursachen weder die Auf-
gabenstellung als solche, noch der Lﬁsungsvorschlaga im Be-
agtidubungesmittel keine Kleingstpartikel zu verwenden, eine er-
finderische Leistung dar. Erkcnnbar war nédmlich, daB die iiber-
m8Bige Staubbeliistigung in erster linie von den Kleinstpar- -
tikeln herriihrtc, denen die Fallfshigkeit abging. Soweit
gecundheitliche Gefahren fiir das Bedienungspersonal infrage
standen, hattc man sich swar bis zu ecinem gewissen Grade an
die chl tiinde gcwuhnt° Indes war - zumindest seit der Ver-
sffentlichung von H. Buckup und K.G. Schmidt "“Uber die gesund- |
heitsgefiihrlichen Stiube" (Zeitochrift Staub, Heft 22 vom é
15¢ 10,1950 und Heft 23 vom 15. 12. 7950) ~ auch die beuondere
Geﬂundhcltggcfdhrllchkolt von Kleinstpartikeln herelts be-~
kannt, dlc_ln dic Veristelungen der Atmungsorganc eindringen
und auf diese Weisc sclbst dann zu schwereh'Scthigungen
filhren, wenn die Stiiube ihrer stofflichen Substanz nach an
sich nicht gesundheitsschéidlich sind. Dahinstchen kann, ob |
auch dic besonderc gesundheitsfordernde Wirkung von Kalkutein-~
und Marmormchl, soweit hierbei gewisse MindestgrsBen
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eingchalten werden, im Priorithtszeitpunkt des Streitpatents
%2 (30.5.1951) bercits bekannt war oder ob erst eine weitecre
Versffentlichung von K.G. Schmidt (in Zeitschrift Staub,
Heft 26 vom 15.9.1951, §. 311, 314) der Fachwelt diesc Er-
kenntnis vermittelte: nach Bekundung des gerichtlichen Sach-
- verstidndigen war jedenfalls der’l"achmann'gehaltenp bei Ge-
staltung des Druckercibetriebes nicht nur beste Drucktochnik
anzustreben, sondern auch die Forderungen der Hygiene (im
weitesten Sinne, ceingeschlossen Gewerbehygicne, Sauberkeit
des Arbeitsplatzes usw.) in seinc Planungen und Uberlegungen
einzubezichen. Es war also nahegelegt, diese MiBsténde, deren
Ursachen bekannt waren, nicht aus blofier Gewdhnung hinzu-~
nchmen, sondern ihnen 1nrw1rksamer Weise 2zu begegnen. Mochte
dic Ausscheidung der Kleinstpartikel auch gewisse Verteuerungen
zur Folge haben, so handelte ca sich doch um ein technisch
cinfaches Mittel der Abhilfe, denn Augsicbung und Windsichtung
warcen hinreichend bekannt. fngesichtes der zu erwaritenden Vor-
teile konnten etwaige Begorgnisse einer kostenmﬁﬁigén Belastung .
kein letzthin bedeutsames Hemmnis sein. | o
VI. Da die Nichtigerklﬁrung des Streitpatents vom
Bundespatentgericht zu Recht ausgesprochen wurde, war die
Berufung der Beklagten als unbegriindet zurickzuweisen.
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Die Kosten der Berufungslnstanz waren der Beklagten aufzu-
erlegen (§ 42 Abs. 3 i.V.m. § 40 Abgs. 2 und 36 Abs. 1
Satz 2 Pat@). Die Kostenentacheldung umfaft auch die den
Parteien _erw‘achs_enen a,uBerger;L_chtl__“lqhen Kost,enm B
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