od
BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

In 7R 14/64 URTEIL Verkiindet am
o 12, Juli 1966
Qechsler, .
Justizangestellte

in der Patentnichti keitssache als Urkundsbeamter
£ der Geschiiftsstelle

der ¥irma J. & C.A. Schdllll® GmbH., Schuhfabrlken
in }—/I'., gesetzlich vertreten durch

1. Georg Z’ Kaufmann, Lo@i® (H-GED),

Fr FTED-sStrake @,
2. Sidney PGP, Xaufmann, FEIED/'GED,
Vo SRS trate @D,

3. Friedrich ochn- Dipl.-Kaufmann, FINEGD/ oD,
o 8

Am St

Kligerin und Berufungskligerin,

- ProzeBbevollméichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D und
Dr. G in G v
Patentanwalt Dr. (3. @GP in

gegen

die Firma Industricwerke 1@l & Co. GmbH. in Gu—-‘l‘.
iiber Tr@, gesetzlich vertreten durch

1. Hellmuth L4, Pabrikant, Gu@iiilllis-Te@» iver Tr@D,
2. Herbert GOEENEP, Kaufmann, NGNS/ GEED.
3. lartin SEEED, kaufm. 'Angestellter,‘Gu-‘T.»
4. Erich 3D *sufm. Angestellter, GuiiiiiiliD-T@D,

Beklagté und Be'rufungsbeklagte,
- Frozeflbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dr. - i

AR nd '

Patentanwilte Dipl. Ing &_
Dipl. Ing.

o

—-—




M

Der Ta-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 12. Juli 1966 unter Iiitwirkung des
Senatsprédsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und ClaBen

fiir Recht erkahnt:

Die Berufung der Klégerin gegen das Urteil
des 3. Senats {Nichtigkeitssenats III des
Bundespatentgerichts vom 23. April 1963
wird zuriickgeviesen. ‘ |

Die Kosten der Berufungsinstanz fallen der
Kligerin zur Last, jedoch trégt die Bekiag-
te die von ihr fiir die Einiegung der An-
schluflberufung gezahlte Gebiithr von DI 300,-
zu den Gerichtskosten bei.

Von Rechts wegen.

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit @. @ 1955 laufen-
den deutschen Patentes Nr. (D @D rDlas Patent betrifft nach
der {iberschrift der Patentschrift eine ¥orm, insbesondere
Vulkanisationsform, fiir die Herstellung von Schuhen mit
Gurnisohle oder Kunststoffsohle. | |

Die Patentanspriiche lauten in der“FaSSung der Patent-
schrift wie folgt: , A |
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1. Aus einer Grundplatte und einem Rahmen bestehende
Form zunm Aufbringen einer aus JTaufsohle und
Zwischensohle gebildeten Sohle, insbesondere
durch Vulkanisation, auf einen iliber einen lei-
sten gezogenen, aus Schaft und Dlecksohle be-
stehenden, den druckdichten Abschlufl der Forn
bildenden Schuhkorper, wobei die Iaufsohle aus i
einer aus einer Platte ausgestanzten oder aus-
geschnittenen festen, unten in die Form einzu-
legenden Sohle und die Zwischensohle aus Schaum-
material, insbesondere Schaumgummi, besteht, das
iiber der Taufsohle ungeschidunt in die Form ein-
gebracht wird und in dieser, voriibéergehend in
flieflfdhigen Zustand kommend, unter dem Druck
von die Porositiit erzeugenden Gasen steht,
dadurch gekenngzeichnet, daff die die Fornm
bildenden Flichen (14, 12) der Grundplatte (15)
und des Rahmens (11) stufenlos ineinander iiber-
gehen und dall die zwischen den beiden Formtei-
len vorhandenen Trennfugen {17) innerhalb der
von der iaufsohle zu bedeckenden Flédche miinden.
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2. Form nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB der Rahmen (11) rundum mit einem nach innen
gerichteten, einen Teil des Formvodens bilden-
den Rand (19) versehen ist.
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3. Form nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB die Grundplatte {(15) eine Ausnehmung (18)
fiir den Rand (19) des Rahmens (11) aufweist.

4. ¥orm nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Innenwand {12) des Formrahnens
(11) mit einer Hohlkehle (13) in die Formboden-
fldche (14) der Grundplatte (15) ilibergeht.

DYIN 3 B8 §§ Yoru JueqUale(]
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Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestiitzten
Klage hat die Kldgerin beantragt, das vorgenannte Patent in
Umfange der Anspriiche 1, 2 und 4'fﬁr'nichtig zu ‘erklédren. Zur
Begriindung hat sich die Xldgerin im wéSentlichen_auf diec bel-
gischen Patentschriften (D@ @@, dic deutschen Pa-
tentschriften (D (D, WP &P und auf die britische Patent-
schrift GG vezogen. | |
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Die Beklagte hat widersprochen und beantragt, die Klage
abzuweisen.

Durch Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenat III) des
Bundespatentgerichts ist die Klage mit der Mafligabe abgewiesen
worden, dall zur Klarstellung im Anspruch 1 auf S. 3 2. 78 der
Patentschrift vor den Worten "der Laufsohle™ die Worte "der
Unterflidche" einzufiligen sind. Die Kosten des Verfahrens sind
der Xl&égerin auferlegt worden.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der
Klégerin, nit der sie beantragt, das angefochtene Urteil
aufzuheben und das Streitpatent in dem in der ersten Inst nz
angefochtenen Umfange fiir nichtig zu erkl#ren.

Die Beklagte hat beantragt, die Berufung zuriickzuweisen.

Eine von ihr zundchst eingelegte Anschluﬁberufung hat
die Beklagte nicht weiterverfolgt. o

Die Klédgerin beantragt hierzu, der Beklagten die Kosten
der nicht weiter verfolgten Anschluflberufung aufzuerlegen.

Zusitzlich zu den von ihr in erster Instanz entgegenge-
haltenen Patentschriften hat sich die Klégerin in der Beru-
fungsinstanz als Stand der Technik noch auf die USA-Patent-

schriften @ @D @D, OGP BB, @ M, -ur dic deutsche
Fatentschrift Qi) @ und auf die brltlsche Patentschrli‘t

N - bezogen.

Der technische Direktor a.D. Fmil XK@, geschiiftsfiihren-
der Vorstand des Priif- und Forschungsinstituts fiir die Echuh-
herstellung in Firnasens, hat als gerichtlicher Sachverstin-



diger ein schriftliches Gutachten erstattet und dieses in
der miinilichen Verhandlung erlédutert und erginzt.

Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Senatspridsi-
dent a.D. Dr. D@D in 1@EEP zu den Akten iiberreicht.

Entscheidungsgriinde:

I. . Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 14. Oktober 1963
AnschluBberufung eingelegt, mit Schriftsatz vom 28. April
1966 jedoch erklirt, daB sie die Anschluﬁberufung nicht

34
el uer"v'erfclge un

d
Auffassung durch dic vorgelegten Guuachten auBer Zwelfel
gestellt sei, dafl die von munaespatentgerlcht angeordnete
Einfiigung der Worte "der Unterflidche"” im Anspruch 1 nur als
Klarstellung und nicht als Einschrﬁnkung anzusehen sei. in
Termin zur miindlichen Verhandlung hat die Beklagte einen
Antrag zur AnschluBberufung nicht gestelxt

fir erledigt erklare, wc*l nﬂch ihrer

Die Erklédrung der Beklagten vom 28. April 1966 ist
als Ricknahme der AnschluBberufung zu werten. Es ist daher
bei der Priifung des Streitpatents auf Patentfihigkeit von
der PFassung des Anspruchs 1 duszugehen, die er durch das
Urteil des Nichtigkeitssenats erhdlten hat.

II. Nach der Einleitung 'der 'Patentbeschreibung betriff’
die Erfindung nach dem Streitpatent eine aus eihér Grund-
platte und einem Rahmen bestehende Form zum insbesondere
durch Vulkanisation erfolgenden Aﬁfbringen einer aus Iauf-
sohle und Zwischensohle gebildeten Sohle auf einen {iiber
einen leisten gezogenen, aus Schaft und Decksohle bestehen-
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den Schuhkorper. Nach den weiteren Ausfiihrungen in der Zin-
leitung der Patentbeschreibung dient als Taufsohle eine aus
einer Platte ausgestanzte oder ausgeschnittene feste, unten
in die Form einzubringende Sohle, Die Zwischensohle soll

aus Schaummaterial, insbesondere Schaumgummi, bestehen,

das iiber der Laufsohle ungeschiiumt in die Form eingebracht
wird und in dieser - vorilibergehend in fliefifdhigen Zustand
kommend - unter dem Druck von Gasen steht, die die Porositiit

erzeugen.

Der Zrfinder geht in der Streitpatentschrift davon aus,
da Formen bekannt gewesen seien, bei denen die Trennfugen
zwischen Grundplatte und Rahmen an der unteren Kante der
Form, an der die durch die Grundplatte gebildeﬁevBoéen—
fldche in die durch den Rahmen gebildete Seitenfliche iiber-
geht, in den Innenraum der Form einmiinden (Beschreibung S. 1
Z. 17 ff). Einen Nachteil bei solcher Ausbildung der Form
sieht der Erfinder des Streitpatentes darin, dafl der bei

-der Vulkanisation flissig werdende Gummischaum an den Xan-
ten der Laufsohle entlangflieBt und an die Trennfugen ge-
langt, weil es nicht ohne weiteres moglich sei, die zuerst
in die Form einzubringende Laufsohle stets genau passend
herzustellen. Austriebe, die in nachtréglichen Arbeits-
géngen wieder entfernt werden miiBten, seien daher die
‘Folge. Abgesehen von der dadurch entstehenden Hehrarbeit
entstehe bei dieser Beseitigung des Austriebes auch die
Gefahr einer Beschédigung der glatten AuBlenhaut der Schaum-
gunmizwischenschicht, was Ausschufl zur Folge habe.

Um diese Nachteile zu vermeideng habe man bereits, so
heiBt es in der Patentschrift (5. 1 2. 34 ff) weiter, Formen
verwendet, bei denen sich der Rahmen auf seinem gesamten
Unfang auf den Rand der ringsum etwa 1 cm grofer ausge-




stanzten, auf die Grundplatte aufgelegien Taufsohle lege, so¢
daf dic Taufsohle selbst einen dichten Abschlufl zwischen
Grundplatte und Rahmen ergebe. Dargestellt ist diese be-
kannte Ausfiihrungsform in Abbildung 1 der Streitpatent-
schrift. Hierdurch sind nach den weiteren Darlegungen des
Erfinders in der Patentbeschreibung zwar Austriebe des
Schaungumnis vermnieden, jedoch muB die Taufsohle nachtrig-
lich beschnitten werden, wobei die verfeétigte Itandstruktur
der meist aus Schaumgummimischungen bestehenden Zwischen-
sohle zumindest an der bergangsstelle zwischen beiden
Sohlenteilen verletzt und hierdurch die Gefahr eines leich-
ten Ablosens der Laufsohle von der Zwischensohle heraufbe-
schworen werden kann. Wenn umgekehrt der seitlich vor-
springende Teil der Laufsohle zu wenig besehnitten'werde,

bestehe die Gefahr, dall die Bohle abreiie.

Dic beschriebenen Nachteile will der Erfinder des
Streitpatentes, wie er in der Patentbeschreibung {S.
Z. 25/26) ausdriicklich ausfithrt, durch die Erfindung nach
den Streitpatent vermeiden. Dem Hauptanspruch des Streit-
patentes liegt demnach, wie der Nichtigkeitssenat zutreffend
dargelegt hat, die Aufgabe zugrunde, die aus einer Grund-
platte und einem Rahmen bestehende, der Bildung einer HMehr-
schichtensohle, insbesondere durch Vulkanisation, dienende
Yorr sc auszubilden, daB der mit der aufgebrachten Sohle
versehene Schuh keinerlei Nacharbeit mehr bedarf, d.h.
dal bei ihm weder ein Austriebd zu,beseltlgen noch die Tauf-
sohle zu beschneiden ist. '

- b — t—

Patentbeschrelbung (insbesondere §. 2 %. 26 —.32} und in

kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs in der Passung des
angefochtenen Urteils die Lehre, die aus elner Grundplatte
und einem Rahmen bestchende Form konstruktiv so aus zubil-




A4

den, daf} die die Form bildenden Fldchen der Grundplatte und
des Rahmens stufenlos ineinander ilibergehen, und dafi die
zwischen den beiden Formteilen vorhandenen Trennfugen inner-
halb der von der Unterflidche der Laufsohle zu bedeckenden
Flédche miinden.

Gegenstand der Erfindung nach Anspruch 1 des Streit-
patentes ist demnach eine aus einer Grundplatte und einem
Rahmen bestehende Form zum insbesondere durch Vulkanisation
erfolgenden Aufbringen einer aus JTaufsohle und Zwischensohle
gebildeten Sohle auf einen iiber einen Leisten gezogenen,
aus Schaft und Decksohle bestehenden Schuhkdrper, bei der
die die Forn bildenden Tldchen der Grundplatte und des
Rannens konstruktiv so ausgestaltet und angeordnet sind,
daB '

a) die Fldchen der Grundplatte und des Rahmens
stufenlos ineinander iibergehen und =

b) die zwischen den beiden Formteilen vorhandenen
Trennfugen innerhalb der von der Unterfliiche
der Iaufsohle zu bedeckenden Fléche niinden.

Purch dic erfindungsgemidfle konstruktive Ausgestaltung
der Yorm wird erreicht, daB die eingelegte ILaufsohle die
Fugenniindung rundum bedeckt und damit abdichtet. Das bein
Erhitzen fliissig werdende Schaummaterial der Zwischensohle
kann nicht in die Trennfuge flieﬁeh; und demgeméﬁ'keinen
Austrieb bilden. Dadurch entsteht einc geschlossene, glatte
AuBenhaut an den Rindern der Sohle, die jede nachtrigliche
Bearbeitung iiberflilssig macht. Voraussetzung ist dabei
nicht nur, dafl die Trennfugen innerhalb der von der Unter-
fliche der Laufsohle zu bedeckenden Flichen miinden (Jlerk-
mal b), sondern auch, daB die Flichen der Grundplatte und




des Rahmens stufenlos d.h. glatt ineinander iibergechen
(ilerkmal a). Denn sonst konnte sich, wie im Erteilungsver-
fahren im Beschlufl des Beschwerdesenats des Deutschen
Patentamts vom 6. April 1960 zutreffend ausgefiihrt ist,
die lLaufsohle nit ihrer Unterfléche nicht dichtend auf
die beiderseits der Trennfuge liegenden Flichen der beiden
Pormteile auflegen. ‘

Nach dem Dargelegten ist Gegenstand des Hauptanspruchs
des Streitpatents gattungsméBig eine Vorrichtung, die als
Arbeitsmittel zum insbesondere durch Vulkanisation erfolgen-
den Aufbringen einer aus Laufsohle und'ZWischensohle &e—
bildeten Sohle auf einen aus Schaft und Decksohle bestehen-
den Schuhkorper dient. Unter Patentschutz‘gestellt‘ist
sonach eine einem bestimmten Arbeitszweck dienende Vorrich-
tung mit den im kennzeichnenden Teil des Anspruchs angege-
benen lierkmalen. o

, Dexr Oberbegriff des Hauptanspruchs weist nun allerdings
darﬁber hinaus eine Reihe von Verfahrensmerkmalen auf, dic
sich auf das im Rahmen der oben ertrterten allgemeinen Zweck-
bestimmung mit der VorrichtungvdurchZﬁfﬁﬁrende Arbeitsver-
fahren beziehen und die vom Beschwerdesenat in seiner Be-
schwerdeentscheidung vom 6. April 1960 zusammenfassend wie
folgt bezeichnet sind: "Einlegen einer Laufsohle auf dem
Formboden, Einbringen einer Fiillung zur Erzeugung der Schaun-
stoff-Zwischensohle und Abschliefien der Yorm durch den nit
dem Schaft und der Decksohle bezogenen Leisten". Diese
Verfahrensmerkmale sind damit jedoch nicht zu Merkmalen

des Lrfindungsgegenstandes geworden;'Déé Streitpatent kann
weder als Verfahrenspatent angesprochen werden noch als eine
in Sonderfillen vorkommende HMischform zwischen einem Vor-
richtungspatent (Sachpatent} und einem Verfahrenspatent.
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Dem steht jedenfalls schon entgegen, dafl die Erteilungsbehtr-
de es ausdriicklich abgelehnt hat, Patentschutz fiir das nit
der Forn durchfiihrbare Verfahren zu gewihren. Die Anmelde-
rin hatte im Erteilungsverfahren wiederholt versucht, auch
fiir die Verfahrensmerknale Patentschutz zu erhalten. Von

der Erteilungsbehdrde ist dies jedoch unnmifBversténdlich
abgelehnt worden. Der Beschwerdescnat hat zwar in der Be-
schwerdeentscheidung, nit der das Streitpatent erteilt
worden ist, die hier in Rede stehenden Verfahrensmerkmale,
weil sie bekannt seien, in den Oberbegriff des Anspruchs 1
gesetzt. Er hat jedoch in dieser Beschwerdeentscheidung
ausgefiihrt, daB fir das mit der Form durchfiihrbare Verfah-
ren ein Patentschutz nicht gewdhrt werden konne, weil die
Er{findung in den bekanntgemachten Unteriagen eindeutig auf
eine Form abgestellt sei. An anderer Stelle des Beschluss

ist hierzu noch gesagt, das Patcntbegehren sei wvon Anfdng

an auf eine besondere, von den bekannten Formen abweichende

. Gestaltung ciner aus Grundplatte und Rahmen bestehenden

Porm gerichtet, bei der die !oglichkeit besteht, die Trenn-

. fuge zwischen Grundplatte und Rahmen durch die Unterfléche
einer eingelegten glatten Laufsohlenplatte dichtend abzu-
decken. Yas die Anmelderin (im damals neu vorgelegten An-
spruch 5, der die vorerwihnten Verfahrensmerkmale enthielt)
als Verfahren bezeichne, sei lediglich eine Gebrauchsan-
weisung fir die in ganz bestimmter ¥eise aﬁSgébildete Vor-
richtung. Daraus ergibt sich unzweifelhaft, daB ein Verfah-
rensschutz nicht erteilt werden sollte. Daran ist der Fichter
im Hichtigkeitsrechtsstreit gebunden (vgl. RG GRUR 1936, 108,
111; GRUR 1939, 182, 186; Reimer, Patentgesetz und Gebrauchs-
rustergesetz 2. Aufl. Anm. 84 zu § 1 PatG; Benkard, Patent-
gesotz, 4. Aufl., Rdz. 52 zu § 1 PatGj. ' '

3



In den Unteranspriichen des Streitpatentes sind vorteil-
hafte Ausgestaltungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs
gekennzeichnet. In Anspruch 2 wird vorgeschlagen, den Rah-
rmen 11 so zu gegtalten, daB er rundum mit einem nach innen
gerichteten, einen Teil des Formbodens bildenden Rand 19
versehen ist. Dadurch wird erreicht, daB die Trennfuge unter
die ebene Unterfléche der ILaufsohle zu liegen kommt. Der riit
der Nichtigkeitsklage nicht angegriffene>ﬁnspruch 3 lehrt
die entsprechendec Ausgestaltung der Grundplatte 15 zwecks
stufenloser Aufnahme des Randes 19, indem er vorschlégt,
die Grundplatte so auszubilden, dafl sie eine dem Rand 19
entsprechende Ausnehmung 18 aufweist. Nach Anspruch 4
schlieBlich geht die Innenwand 12 des Formrahmens 11 mit
einer Hohlkehle 13 in die Formbodenfléche 14 der Grund-
platte 15 tiber. Danach wird also die Innenwand des Rahrens
wvie eine Hohlkehle ausgestaltet, was zur Folge hat, daB
sich an fertigen Schuh eine abgerundete Sohlenkante ergibt.
‘iiit dieser als besonders vorteilhaft bezeichneten Ausbildung
beschéiftigen sich die Ausfiihrungen auf S. 2 Z. 55 bis 108
in wesentlichen. Danach ermdglicht die in Anupruch 4 ge-
kennzeichnete Ausbildung die Herstellung von Schuhen, die
dern bekannten ¥endeschuh &hneln.

III. Die Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents ist
durch keine der inm Nichtigkeitsverfahren entgegengehaltoenen
Vorveroffentlichungen neuheitsschiidlich vorweggenommen, sie
ist qult neu im Sinne der §§ 1, 2 Path.

1. Die im Jahre 1934 ausgegébeneAggnggbg;féjggjggbgi,i
S @P, vci der als Patentinhaber eine Rechtsvorgiéngerin
der Beklagten genannt ist, betrifft nach der YUberschrift
der Patentschrift Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen
von Schuhen nit Gummisohlen. In der Beschreibungseinleitung
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weist der Erfinder zuniichst eingehend auf den bekannten
Stand der Technik hin. Auch wird ein im wesentlichen der
in Oberbegriff des Streitpatentes enthaltenen "Gebrauchs-
anweisung" entsprechendes Verfahren zur Herstellung einer
Dreischichtensohle beschricben. '

Die vom Erfinder vorgeschlagenen Formen sind in den
Figuren 3 bis 8 der Patentbeschreibung dargestellt. In den
Figuren 1 bis 7 sind einteilige Formen gezeigt, bei denen
sich naturgemdB das Problem des Austriebes durch eine Trenn-
fuge zwischen Rahmen und Bodenplatte (Grundplatte) nicht
stellen kann. Auf sie mag daher der in der Patentschrift

erwihnte Vorteil, dal die fertigen Schuhe keiner Nacharbeit

Tatant arnhrni

bediir{ten, zutreffen. Alle , er Patentbeschrei-
bung (S. 2 2. 109 - 117} ausgefiihrt, daB die Formen fiir die
Sohlen auch aus mehreren Stilicken zusammengeéetzt sein konn-
ten. In der Patentbéschreibung sind jedoch keinerlei Vor-
kehrungen fiir die Vermeidung des Austriebes bei einer der-
artigen Ausbildung vorgesehen. Anders verhidlt es sich da-
gegen bei der in Figur 8 gezeigten Sohlenform, auf die sich
der Vorrichtungsanspruch 4 bezieht. Diese Sohlenforn weist
Seitenleisten (Rahmenteile) f und eine Bodenplatte n auf.

Die Seitenleisten f sind nachvder Beschrelbung (b. 2 4. 119 -
118) zwecknmifig 1tsbar mit der Bodenplatte verbunden. Es
handelt sich also um eine mehrteilige Form. Die Seiten-
leisten f besitzen unmittelbar iiber der Bodenplatte n eine
Verbreiterung (Aussparung} o, in die die Seltenrander q der
Taufsohle p eingreifen. Es handelt sich also un die in der
Beschreibung des Streitpatentes (S. 1 Z. 34 - S. 2 7. 4)
erwihnte und in der Abbildung 1 des Streitpatentes geZeigte
bekannte Ausfithrungsform, bei der sich der’Réhmen in seinen
Gesamtunfang auf den Rand def grifler auSgestanzten, auf die
Grundplatte aufgelegten Laufsohle legt, so daf die Laufsohle



selbst einen dichten AbschluBl zwischen Grundplatte und
Rahnen ergibt, wodurch Austriebe des Schaumgummis vermie-
den werden. Die Laufsohle muBl hierbei jedoch nachtriéglich
beschnitten werden, worauf auch in der Beschreibung der
Entgegenhaltung (5. 2 Z. 101 - 103} und im Anspruch 4 hin-
gewiesen ist.

Dic Neuheit des Streltpatentes w1rd durch die in der
Entgegenhaltung gezelgten und beuchrlebenen Sohlenfornmen
sonach nicht beriihrt. Bei keiner dieser Sohlenformen, ins-
besondere auch nicht bei der nach Figur 8, gehen die Fli-
chen der beiden Formteile stufenlos ineinander iiber und
" es miinden auch nicht die zwischen den Formteilen vorhan-
denen Trennfugen 1nnerha1b der von der Unterfldche der
Taufsohle zu bedeckenden Fliiche ein. Die zwischen belden
Fornteilen vorhandene Trennfuge miindet v1elmehr in dle,
untere Randkante der Iaufsohle. ’

2. Das deutsche_ Patent lr. WD @D, dessen Inhaberin
die Bequgﬁe'i st, und das ebensc wie das bereits cridrterte
Patent Nr. - @ cinen VorlHufer des Streitpatents dar-
stellt, bezieht sich nach der Einleitung der im Jahre 1939
ausgegebenen Patentschrift auf Schuhwerk mlt‘geformter, nus
Vollkautschuk bestehender Sohle, die an den mit dem Schaft
zu verbindenden Stellen Hohlrdume hat. Zugléich'ﬁezieht
sich die Erfindung auf eln Verfahren zum Herstellen von

derartigem Schuhwerk.

Nach der Datentqchrlft (Patentbeschrelbung S 2 2. 35 -
57} wird zundchst in gesondertem Arbeltsgdng eine hohle,
der Fertigform entsprechende Sohle (Sohlenschale), die so0g.
Trogsohle, aus Vollkautschuk in bekannter Weise in einer
Hohlform durch Pressen oder durch Ausgiefien mit Kautschul-
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nilch hergestellt. Diese Trogsohle 3 {Beschreibung S. 2

Z. 94 - 116, Figur 1) weist eine hochstehende Kante 5 und
an ihren Rand eine Vertiefung 6 auf. Diese Vertiefung 6
wird mit Schaumkautschuk ausgefiillt, der nach der Vulkani-
sation das Verbindungsmittol zwischen demm Schaft und der
Trogsohle darstellt (Beschreibung S. 1 Z. 25 - 31, und der
unten und seitlich, infolge des Randes 5, von der Trogsohle
unhiillt ist (Beschreibung S. 1 2. 32}. Die Trogsohle wird
in eine Form (Bodenplatte 11} gelegt und alsdann der Form-
rahmen 12 aufgesetzt. Nunmehr wird die Schaumkautschuk-
masse 6 eingefiillt und der auf den Leisten 8 aufgezogene
Schaft 1 mit der Brandsohle 2 aufgesctzt und die Vulkani-
sation durchgefithrt (Beschreibung S. 2 Z. 108 - 113;.

Da sich die Laufsohle 3 mit ihrem Rand 5 iiber die
Trennfuge zwischen Bodenplatte 11 und Rahmen 12 erstreckt
und demgenifl die pordse Kautschukmasse eingehiillt ist, kann
ein Austritt der in der Vertiefung 6 fliissig werdenden
pordsen Kautschukmasse nicht erfolgen. Dies auch dann nicht,
wenn die Form, wie in Figur 5 vorgeschlagen, der lLidnge
nach unterteilt ist, weil auch hierbei die Trogschle auf
dieser Iédngsfuge mufliegt. Nacharbeit ist, wie in der Be-
schreibung der Entgegenhaltung {S. 2 2Z. 113 ~ 116, mit
Recht ausgefiihrt ist, nicht erforderlich. Der Schuh kann
der Form in fertigem Zustand entnommen werden. Indescen
ist, worauf in der sich ersichtlich auf die Entgegenhal-
tung beziiglichen Stelle der Streitpatentschrift (S, 2
Z. 86 -~ 102) hingewiesen ist, die Formsohle {(Trogsochile)
nach ihrer Herstellung nachzuarbeiten, was Aufwand an
- Arbeitszeit erfordert und Abfdlle ergibt.

0b das Merkmal b des Streitpatentes, wonach die Trenn-—~
fugen zwischen Bodenplatte und Rahmen innerhalb der von der
Unterfléche der Iaufsohle zu bedeckenden Fliiche miinden, bei



der Entgegenhaltung als erfiillt angesehen werden kann, nag
dahinstehen. Jedenfulls gehen die Trennfugen zwischen bei-
den Tornteilen nicht stufenlos inceinander iiber. Neuheits-
schiddlichkeit ist daher schon aus diesem Grunde nicht

gegeben.

5. Die belgische Patentschrift @GP @B aus dem Jahre
1952 {(in wesentlichen identisch mit der gleichfalls vor-
verdffentlichten britischen Patentschrifi (iR W) be-
schreibt neben einem Verfahren, das im wesentlichen nit
der in Oberbegriff des Streitpatentes enthaltenen "Ge-
brauchsanweisung" Ubecreinstimmt, eine Maschine, in die
nehrere Vulkanisationsformen eingesetzt werden kbdnnen
sowie die dafiir verwendeten Formen. In der Streitpatent-
schrift (8. 1 2. 17 - 33} ist die Formgestaltung nach
dieser Entgegenhaltung ersichtlich als Stand der Technik
beriicksichtigt.

Die erfindungsgeméfle Sohlenform der Entgegenhaltung
besteht nach der Beschreibung {S. 3 Z. 56 - 8. 4 2. 16)
und den Figuren 10 und 11 der Patentzeichnung aus den
Rahmenteilen 25 und 26 und der Bodenplatte 27. Die beiden
Rahmenteile 25, 26 liegen nit ihren unteren Vandungen 53
und 54 auf der ebenen Oberfliche 51 der Bodenplatte 27
auf, Die Rahmenteile 25 und 26 weisen eine leicht nach
unten gekrimmte Abgrenzungswandung 55 auf, die von einer
{iverhéingenden Rippe 56 mit einer ndach oben genelpten Wan-
dung 57 iiberragt (qurmonte wird.

In die so gebildete Form'wird zuerst eine Laufsohle 58
aus vorbercitetem XKautschuk d.h. also ersichtlich eine vor-
vulkanisierte Sohle gelegt, dunn folgt eine schon vorge-
fornte Haupt- oder Zwischensohle 59 aus vulkanisierfahigen
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Kautschukschaum, des weiteren eine Oberlage 62 aus Haar-
filz und schliefllich noch ein den Zwischenraum zwischen

der Filzsohle und dem Fornrand ausfiillender Hilfsstreifen 60
aus vulkanisationsfdhigem Schaumgummi. Schliefllich wird der
an einenm lLeisten befestigte Schuhoberteil in die Forn ge-
preflt und die Form auf Vulkanisationstemperatur erhitzt.

Die Zwischensohle 59 und der Hilfsstreifen 60 werden dabei
fest ritcinander verbunden und verbinden sich ihrerseits
gleichzeitig sowohl mit der Brandsohle des Schaftes als

auch nit der Iaufsohle 58.

m Aug den Figuren 10 und 11 ist deutlich ersichtlich, daB
die Rahnenteile 25, 26 trotz deren leichter Kriimmung 55 nach
unten senkrecht aufeinanderstehen und dafl die zwischen den
Rehmenteilen 25, 26 und der Bodenplatte 27 vorhandenen

. Trennfugen an der unteren Randkante der in die Form einge-
legten Laufsohle 58 miinden, wie auch der Nichtigkeitssenat

. in der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat. Da so-
nach die Trennfuge nicht dicht verschlossen ist, tritt bei
den wihrend der Vulkanisation entstehenden Druck der
fliissig werdende Gummischaum in die Trennfuge ein. Dies
hat Austrieb zur Folge, der nachtriglich entfernt werden

muf.

Dic in der Entgegenhaltung beschriebene Sohlenform
unterscheidet sich sonach vom Gegenstand des Streitpatentes
sowohl durch das Fehlen des stufenlosen fiberganges zwischen
Rahmen und Bodenplatte als auch dadurch, daf die Trennfuge
nicht innerhalb der von der Unterfliche der laufsohle zu
bedeckenden Flédche miindet. '
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4. In der belgischen Patentschrift WP Wl (USA-
Frioritit von 1952) wird ebenfalls die Herstellung von
Schuhen nit einer Schaumgummizwischensohle beschrieben.
Eine Form ist lediglich in Figur 4 der Patentzeichnung
gezeigt. Sie besteht aus einer Grundplatte 21 und Rahnen-
teilen 18 und dient dem Aufbringen einer aus einer Lauf-
sohle 19 und aus einer Schaumgummizwischensohlec 16 beste-
henden Sohle auf einen iiber einen Ieisten 1 gezogenecn
Schuhkﬁrper. Die Zwischensohle 16 ist dabei durch das
verlidngerte Oberleder bzw. den verlingerten Stoff des
Schaftes umhiillt, wie die Bezugsziffer 17 erkennen 1&f3%.
Dieser verliingerte Schaftteil ist bei Ziffer 20 mit der
Iaufsohle verndht oder verklebt {(Beschreibung S. 4 Z. 28 -
S. 5 Z. 1). Die die Form bildenden Fléchen der Grundplatte
21 und der Seitenteile 18 stehen senkrecht aufeinander.
Die zwischen beiden vorhandenen Trennfugen miinden an der
unteren Kantc der ILaufsohle. Ein danach modglicher Austrieb
wird jedoch durch die Umhiillung der Kautschukmasse der
Zwischensohle 16 durch den verlidngerten Schaftteil ver-
hindert.

Auch dicse Entgegenhaltung kann daher dem Streitpatent
nicht mit Erfolg als neuheitsschédlich entgegengehalten

worden.

5. Die USA-Patentschrift @B WP WD aus dem Jahre 1917
hat keine Sohlenform zum Gegenstand. In ihr wird vielmehr
vornehmlich eine Dreischichtensohle beschrieben, dic sus
einer Innensohle 11, einer Schaumgummizwischensohle 14 und
einer aus Gummi geformten ILaufsohle 13 besteht. Um einc
wasgserdichte Verbindung zwischen Sohle und Oberteil zu er-
reichen, kann die ILaufsohle hochgezogen werden (Ziffer 15
in Figur 2 der Patentzeichnung). Weiter ist vorgesehen,
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in Anschlufl an dic hochgezogene Laufsohle als weiteren
Schutz einen Streifen 16 am Oberteil anzukleben oder in
anderer Weise zu befestigen.

Da sich die Entgegenhaltung nicht mit einer Sohlenforn
befaflt, steht sie der Neuhcit des Streitpatentes nicht ent-

gegen.

6. Dic USA-Patentschrifs GPWEM aus dem Jahre 1909
betrifft ein Verfahren filir dic Herstellung von Vollgumni-
stiefeln bzw. Vollgummischuhen. Es wird eine vorgeformte
rohe oder vorvulkanisierte HOhlBOhlBV(LdeQOhIG} mit nach
oben gebogenen Rand 4 (vgl. Figur 2; auf den aus unvul-
kanisierten Kautschuk bestehenden Schuhkorper unter Druck

und Erhitzen aufvulkanisiert, worauf der gesamte Schuh in

einen Ofen ohne Anwendung von Druck nachvulkanisiert wird

(Beschreibung S. 2 Z. 5 - 20 und %. 70 - 80).

Zum Aufvulkanisieren der Hohlsohle auf den Schuhkirrer
wird, wie sich aus Figur 1 ergibt, eine einteilige Form ver-
wendet, die sonach keine Trennfugen’im’Sinne des Gégenstandes
des Streitpatentes aufweist. Die Neuheit des Streitpatentes
wird daher auch durch diese Entgegenhaltung nicht berﬁhrt.

e (o anie e R B0 e G o

den Jahre 1931 betrlfft ein verbessertes Formungsverf¢hren
fiir die Herstellung und Vulkanlslerung von GummifuBbeklei-
dung, insbesonderc von Gummischuhen oder Galoschen. Dic
Herstellung erfolgt in einer dreiteiiigen Form mit den
Rahmenteilen (Seitenteilen) B und B! und der Bodenplatte D.
Ein auf eine leiste A gezogener Textilstoff (Segeltuch o.i. )
wird mit Stiicken von unvulkanisiertem Vollgummi belegt und
dann in die beheizte Form gepreBt und in ihr geformt, wobeil
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der Kautschuk in das Gewebe ceindringt und eine feste kleben-
de Verbindung zwischen dem Textilstoff und dem Gummi her-
beifiihrt (Beschreibung S. 1 Z. 28 - 43). iiberflissiger
Gummi wird dabei abgequetscht (removed). Die Formteile
werden nach teilweiser Vulkanisation, sobald sie nicht nichr
ankleben, entfernt und es findet dann eine SchluBlvulkani- -
sation auf dem lLeisten statt (Beschreibung S. 1 2. 63 - 66).

Der Erfindungsgegenstand dieser Entgegenhaltung unter-
scheidet sich von Gegenstand des Streitpatentes sonach schon
dadurch, daB eine Zwischensohle nicht vorgeséheh ist. Aufller- -
dernt gehen die Fornteile nicht stufenlos ineinander iiber.

Die Trennfugen zwischen Seitenteilen und Bodenteil der Form
niinden auch nicht innerhalb der von der Laufsbhle z1u be-
deckenden Tléche, sondern in der Vcrléngérung des Sohlen-
randes, sofern iiberhaupt - etwa im Hinblick auf die Be-
schreibungsstelle S. 1 Z. 86 — 88 - von einer Iaufsohle in
Sinnc des Streitpatentes die Rede sein kann.

8. Die deutsche Patentschrifi Gl WP aus den Jahre 1933
betrifft eine verstellbarce Vulkanisierform zum Anvulkanisie-
ren von Gummiabsitzen oder Gummisohlen an Gummischuhen. Die
Forn ist nit scharnierartig verbundenen Seitenteilen ver-
sehen, dic an der Sohlenspitze bzw. an Hackenende mit dor
Bodenplatte 1 gelenkig verbunden sind. Eine Schaumgunni-
zwischensohle und eine Iaufsohle im Sinne des Stréitpaten—
~tes sind nicht vorgesehen. Dic Tage der Tremnfugen zwischen
den Fornteilen ist ohne Bedeutung, weillnémlich eine auf
einc etwa cingelegte laufsohle aufgebréchte Schaumgummi—.
nischung bei der Vulkanisation durch die Scharniergelenke
nach allen Seiten austreten kionnte. : “
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Dic Patentschrift ist denn auch von der Kldgerin nur
zurn Bewels dafiir entgegengehalten worden, dafi die inm Unter-
anspruch 4 des Streitpatentes gelehrte Hohlkehle des Seiten-
randes der Forn durch die in der Entgegenhaltung vorge-
schlagene Innenwtlbung 19 der Seitenteile bekannt war.

9. Die britische Patentschrift (8 @R aus dem Jahre
1943 schlieBlich betrifft Vorrichtungen fiir die Reparatur
von laufflichen des eigentlichen Sohlenteiles bzw. dea Ab-

satzes von Schuhwerk mit Gummiboden.

Zur Yiederherstellung der Laufflédchen der eigentlichen
Sohlenteile und der AbsHtze werden vor dem Einbringen in
die Formen auf die entsprechend vorbereiteten Lauffliichen
des Schuhwerkes Rohgummistreifen mit Gummildsung oder Vul-
kanisierungskitt aufgebracht. Alsdann wird der Stiefel in
eine in einer hohlen Heizform 1 angeordnectc GuBform ge-
stellt und gegen die Form gepref3t. Durch Vulkahisation er—-
folgt sodann die Formung und Befestigung des anzubringen-
den Reparaturstiicks an der Gummisohle bzw. am Absatz (Be-
schreibung S. 1 Z. 32 ff).

Soweit es sich um die Reparatur der Sohle handelt,
besteht die Form im wesentlichen aus drei Aluminiumle-
gierungsteilen, nénlich aus einéf Sohlenplatte 17; dic
gegebenenfalls profilieri ist, und aus zwei Scitenteilen 18
und 19. Fiir das Streitpatent ist von besonderér Bedeutung
die sich aus Figur 7 der Patentzeibhnung, die einen Schnitt
auf der Iinie Ta - 7a der die Sohlenerneuerung betreffenden
Figur 5 zeigt, ergebende Ausgestaltung der Form. Aus Figur 7
ist ersichtlich, daB dic dem Innenraum der dreiteiligen
FYorn 17, 18, 19 zugekehrten ¥inde der Seitenteile 18, 19
nit Ausrundungen versehen sind, die in die (profilierte)
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Oberseite der Sohlenplatte 17 stufenlos iibergehen. Dio Be-
klagte ist zwar der von ihrem Privatgutachter geteilten
Auffassung, die Zeichnung lasse keinen stufenlosen ﬁbergang
erkennen. Den kann jedoch nicht beigestimmt werden. Aus
®igur 7 ergibt sich nach Auffassung des Senates eindcutig,
daB der ‘bergang glatt d.h. stufenlos ist. DaB die Beklagte
selbst dieser Auffassung ist bzw. war, ergibt sich iibrigens,
wie die Kliigerin mit Recht geltend macht, aus der von der
Beklagten im Jahre 1956 getdtlgten hollandlschen Patentan-~
neldung Nr. S i d1e glelchen Zelchnungen wie bein
Streitpatent beigefiigt 51nd Dort heift es in Spalte 3

7. 58 bis Spalte 4 Z. 6, daB bei der brltlschen Patent-
schritt W) @ vder Ranmen an der Unterseite mlt einen

nach innen vorspringenden Rand versehen ist, dessen Ober-
fliche nach Aufstellung des Rabmens auf die Grundplatte {d.i.
die Heizplatte 1) an den Seitenkanten der Form flieSend in
dic Oberfliche eines Einsatzstiickes (d.i. die Sohlénplatte 1)
'ubergeht das innerhalb der Rahmenoffnung auf die Grund-
platte gelegt worden ist."

Aus Pigur 7 ergibt sich weiter, daB die dort gezeigten
Trennfugen zwischen den Seitenteilen 18, 19 einerseits und
der Sohlenplatte 17 andererseits unterhaldb der von der
Unterfléche der reparierten Iaufsohle zu bedeckenden Fléche
riinden. Allerdings miindet die Trennfuge nicht in die ausge-
sprochene Bodenfliiche der Form, sondernﬁseitlichvetwas hoher
in den Hohlraum der Form. Es ist indessén, worauf schon der
Beschwerdesenat in der Beschwerdeentécheiduhg vom 6. April
1960 (drittletzter Absatz) hingewiesen hat nicht ausschlag-
gebend, ob die Trennfuge in der ausgesprochenen Bodenfliiche
oder bei seitlich etwas hoher gezogener Taufsohle auch ent-
sprechend weiter auBen in den Hohlraum der Form ausniindet,
sofern sie nur von der Unterfldiche der Iaufsohle bedeckt
ist, wenn diese in die Form eingelegt ist.
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Sonach ist festzustellen, daBl bei der in den Iiguren 5
und 7 gezeigten Form der britischen Patentschrift (i) @D
die Trennfugen stufenlos ineinander iibergehen, und das,
wie Figur 7 zeigt, diese Fugen unter der zu reparierenden
Sohle liegen. Zweifelhaft erscheint allerdings, ob die
rerarierende Sohle ausmiinden. Nach Figur 5 scheint dies
jedenfalls anm vorderen und hinteren Teil der Sohle nicht
der Fall zu sein. Darauf braucht indessen in diesem Zu-
sammenhang nicht ndher cingegangen zu werden, da Neuheits-
schiddlichkeit jedenfalls schon deshalb nicht gegeben ist,
weil die Vorrichtung der Entgegenhaltung einer anderen
Aufgabe dient als die des Streitpatents. Die Sohlenforn
nach der Figur 7 der Entgegenhaltung dient nicht dem Auf-
bringen einer aus ILaufsohle und Zwischensohle gebildeten
Sohle auf einen iiber einen ILeisten gezogenen Schuhkorper
durch Vulkanisation; ihre Aufgabe erschdpft sich vielmehr
darin, einen Rohgummistreifen an der noch mehr oder weniger
vorhandenen Laufsohle (Gummisohle} zu befestigen.

IV. Der Erfindungsgegenstand nach dem Hauptanspruch
des Streitpatents weist auch den fiir Patentfdhigkeit erfor-
derlichen technischen Fortschritt auf. Der Nichtigkeitssenat
des Bundespatentgerichtes hat die Iehre des'Streitpatentes
gegeniiber jeder der in erster Instanz entgegengehaltenen,
fiir den TFortschrittsvergleich in Frage kommenden Vorver-
offentlichungen fiir fortschrittlich erachtet. Den hierzu
vorl Nichtigkeitsscnat in den Urteilsgriinden angestellten
cingehendon Zrwigungen ist zuzustimmen. Ein technischer
Fortschritt ist aber auch gegeniiber jeder der im Berufungs-
verfahren neu entgegengehaltenen Patentschriften gegeben,
wie dic miindliche Verhandlung gezeigt hat.
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Bei Benutzung der erfindungsgemiillen Form des Streit-
patents sind nicht die umstéindlichen lafinahmen zur Verhii-~
tung eines Austriebes erforderlich, wie sie in einzelnen
Veroffentlichungen vorgeschlagen worden waren. Die Ent-
fernung eines Austriebs oder das nachtridgliche Beschneiden
der Laufsohle sind nicht notwendig. Dadurch wird nicht nur
Werkstoff eingespart, sondern es ist auch eine wesentliche
Finsparung teurer Handarbeit die Folge. Die Form gestattet
damit eine weitgehend mechanisierte, im GroSbetrieb aus-
fiihrbare Fabrikationsmethode. o

Dafiir, dafl das Streitpateht die Technik bereichert hat,
spricht liberdies, dafl die Beklagté nach ihren unwiderspro-
chen gebllebenen jingaben mit der'Form nach dem Streitpa-
tent in sehr groBem Umfang Schuhe herstellt und die Forn
im In- und Ausland von ILizenznehmern benutzt wird. Die
Kldgerin hat demn auch in der nmiindlichen Verhandlung nicht
geltend gemacht, dem Streitpatent ermangele der fir eine
Patentfdhigkeit erforderliche technische Fortschritt. Auch
der gerichtliche Sachveréténdigé hat in der mniindlichen Ver-
handlung die Tortschrittlichkeit bejaht.

V. Der Iehre des Anspruchs 1 kann auch die fiir Patent-
fdhigkeit. erferderliche Erfindungshohe nicht abgesprochen
werden. Der Senat stimmt auch insoweit im Ergebnis der Auf-
fassung des Bundespatentgerichtes,zu. Soweit der gericht-
liche Sachversténdige in:.gfinen schriftlichen Gutachtea
" und auch in der mundlichenAVerhandlung -~ hier in allerdings
ctwas abgeschwéchter Form - die Erfindungshdhe glaubte ver-
neinen zu sollen, konnte ihm der Senat nicht beipflichten.

Aus den zur Frage der Neuheit der Tehre des Streitpa-
tents oben angestellten Erdrterungen ergibt sich, daB nan
sich schon lange vor dem Anmcldetage des Streitpatentes

>
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benitht hatte, den bei der Vulkanisation einer Mehrschichten-
sohle mit poroser Gummizwischensohle entstehenden Austriebd
der unter Druck stehenden Schaumgummimasse zu vermciden.
Das zu losende Problem war demnach bekannt, ist jedoch
entweder iUberhaupt nicht (vgl. z.B. belgische Patentschrift
@ @ cder doch nur in wesentlich umstiindlicherer Weise
als nach der Lehre des Streitpatentes gelsdst worden. 8o hat
u.a. der Erfinder des Gegenstandes der deutschen Fatentschrift
@ @ >us den Jahre 1934 versucht, das Froblem durch eine
Vergroflerung der Laufsohle zu 1l6sen. Der Rahmen der Forn
legt sich nach der Lehre dieser Entgegenhaltung in seinen
gesanten Umfange auf den Rand der grofer ausgestanzten Lauf-
sohle, so0 daB die Laufsohle selbst einen dichten Abschlufl
zwischen Grundplatte und Rahmen ergibt. Dadurch wird zwar
ein Austrieb des Schaumgummis vermieden, die Iaufsohle mufB
jedoch nachtrédglich beschnitten werden. Andere Erfinder
sind auf den Gedanken gekommen, die bei der Vulkanisation
Tlissig werdende Schaumgummimasse zu umhiillen, um so den
Austrieb zu vermeiden. Hierzu ist zuniichst die deutsche
Patentschrift (D @P avs dem Jahre 19%9 zu rechnen, bei
deren Erfindungsgegenstand die pordse Kautschukmasse von
den aufgebogenen Rand der Trogsohle eingehiillt ist. Dadurch
wird zwar einem Austritt der flilssig werdenden pordsen
Kautschuknasse begegnet, bei der Herstellung der Trogsohle
selbst‘ergibt sich jedoch die Notwendigkeit von Nacharbeit.
Von dem sog. Umhiillungsprinzip macht weiter, und zwar in
recht unstéindlicher Weise, die belgische Patentschrift
Gebrauch. In dieser kntgegenhaltung wird gelehrt,
die Schaumgummizwischénsohla durch das verléngerte Oberleder
bgw. den verlingerten Stoff des Schaftes zu umhiillen, wo-
durch ein Austrieb verhindert wird. In der gleichen Richtung
liegt auch gchon die gleichfalls eine Mehrschichtensohle
nit Schaumgumnizwischensohle betreffende USA-Patentschrift
@ @ -us den Janre 1917, in der vorgeschlagen wird, die

- 24 -
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Taufsohle hochzuziehen. Danit soll zwar nach der Patentbe-
schreibung eine wasserdichte Verbindung 2zwischen Sohle und
Oberteil erreicht werden, es wird jedoch bei solcher Aius-

bildung auch den Austrieb des Schaumgummis begegnet.

Gegeniiber diesen Bemithungen der Fachwelt, den Austrieb
zu verhindern, stellt sich die verblﬁffend einfache, auf
der Grundkonzeption, die Trennfuge unter die Iaufschle 2zu
legen und diese damit zur Abdeckung zu benutzen, beruhende
lehre des Streitpatents als erfinderische Leistung dar. |
Auf die besonders einfache und vorteilhafte ILOsung, die
Forn konstruktiv so auszubilden, dafBl die Trennfuge unter
die Laufsohle zu liegen komnt und damit wdhrend der Vulkani-
sation durch die Laufsohle abgedeckt ist, war die Pachwelt

+
1Y
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trotz vielfacher Bemilhungen vor dem Streitpatent nicht ge-
kommen. Diese LUGsung war aber auch nicht durch den Stand
der Technik zur Zeit der Anmeldung des Streitpatentes nahe-
gelegt, und zwar weder durch einzelne Vorverdffentlichungen
noch durch den Stand der Technik in seiner Gesamtheit. Die
gegenteilige Meinung der Klédgerin krankt zum Teil daran,
daBB sie die Entgegenhaltungen mehr oder weniger aus der
S5icht der dabei als bekannt vorausgesetzten ILehre des

Streitpatentes betrachtet.

Die deutsche Patentschrift () @ und die belgische
Patentschrift S @, in denen aus Grundplatte und Pahnen
bestehende Formen zun Aufbringen von lehruschichtensohlen
gezeigt und beschrieben sind, enthalten keinerlei Hinweisc
darauf, wie durch eine inderung der Form die Nacharbeit ver-
nieden werden konne. Auch die deutsche Patentschrift @ <D
und die belgische Patentschrift G @R geben keine inrcgung
fiir die Ausbildung einer Form mit den Merkmalen des Streit-
patentes. it dem sog. Einhiillungsprinzip vieisen sie dem
Tachmann vielmehr vollig andere und zudem umstéindlichere
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ifege zur Vermeidung eines Austriebes beim Aufbringen der
Sohle auf den Schuhkdrper. Daher ist auch nicht anzunehnen,
dafl der Durchschnittsfachmann im Zeitpunkt der Anmeldung

des Streitpatentes, d.h. ohne Kenntnis der ILehre des Streit-
patentes, aus der in Figur 5 der Patentschrift -- ge-
zeigten léngsgeteilten Sohlenform den Gedanken des Streit-
patentes entnehmen konnte, die Trennfuge unter die Iaufsohle
zu legen. Schlieflich enthdlt auch die USA-Patentschrift

®WD @ kcinerlei Anregungen.

Es kann der XKliigerin aber auch nicht darin beigestinnt
werden, wenn sie meint, die britische Patentschrift 556 281,
die sich mit der Formung und Befestigung von Reparaturstiicken
an Gummisohlen bzw. am Absatz solcher Sohlen befaBt, habe
die Lehrec des Streitpatentes nahegelegt. Einer solchen An-
nahme steht entgegen, dafl dieser britischen Intgegenhaltung
eine vollig andere Aufgabe als dem Streitpatent zugrunde-
liegt und die Entgegenhaltung fiir die Herstellung von Schaun-
gunmisohlen nicht die geringsten Hinweise gibt. Die Fornm
nach den Figuren 5 und 7 zeigt weder die Verwendung einer
einheitlichen, von der Schuhspitze bis zum Hackenbdurch—
gehenden Sohle noch die Verwendung einer Zwischensohle aus
Schaurmaterial. Sie sieht auch nicht die Verwendung einer
Laufsohle im Sinne des Streitpatentes vor. Allerdings
niindet bei der in Figur 7 dieser Intgegenhaltung gezeigten
Forn die zwischen den Rahmenteilen und der Sohlenplatte be-
stehende Trennfuge unterhaldb der Sohle. Damit ist dem Fach-
nann in Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatentes im Hin-
blick auf die vollig andere Aufgabenstellung jedoch nicht
der Gedanke nahegelegt worden, bei einer Form zum Aufbringen
einer ilehrschichtensohle im Sinne des Streitpatentes auf den
Schubhktrper die Trennfuge zum Zwecke der Vermeidung des Aus-
laufens der fliissig werdenden Kautschukmasse unter die Unter-
fldche der Iaufsohle zu 1egen.rﬂuf einen solchen Gedanken
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ist der Fachmann iiberdies auch schon deshalb nicht hinge-
lenkt worden, weil sich in der Patentbeschreibung der Znt-
gegenhaltung'kein Hinweis auf eine Abdichtungsfunktion der
Trennfuge findet, vielmehr das Ausflieflen fliissigen Gumnis
ersichtlich durch andere Mittel, ndmlich durch das dichte
Schlieflen der Forn infolge des unterschiedlichen Ausdehnungs-
koeffizienten der Heizplatte und der Formteile (Beschreibung
S. 2 2. 22 - 29} verhindert werden sollte, woruauf der ge-
richtliche Séchversténdige mit Recht hingewieseh hat.

Unter diesen Umsténden kann der KlHgerin auch nicht
zugegeben werden, der Fachrann sei durch die USA-Patent-—
schrift-- & dazu gefiihrt worden, filir die Herstellung
des in dieser Entgegenhaltung beséhriebenen Schuhes eine
Yorn nach Figur 7 der britischen Peﬁtentschrift aE .
verwenden. Ebensowenig ist entgegen der Meinung der Klige-
rin dent Durchschnittsfachmann durch die deutsche Patent-
schrift-.die Verwendung der Form der britiachen
Entgegenhaltung nahegelegt worden, zumal ihn die in Figur 8
der Patentschrift () @ gezeigte Form im Gegenteil davon
ablenkte. Schliefllich ist auch die Meinung der Kliigerin
unbegriindet, der Fachmann sei auf die Verwendung der Forn
nach Tigur 7 der britischen Patentschrift -- hinge-
lenkt worden, weil ihm durch dic deutsche Patentschrift
S @ (insbesondere Figur 5) bekannt gewesen sei, die
Trennfugen zwischen den Teilen einer Vulkanisationsform
durch eine feste Laufsohle abzudichten. Selbst wenn der
Fachpann zu der Erkenntnis hitte gelangen kdnnen, daB der
Doden der Trogsohle nach der Patentschrift (N ..die
Tangstrennfuge bei léngsgeteilter Form:abdichtet, hitte
ihnn dies kein .inlafl daflir sein konnen, die einem vollig
anderen Zweck dienende Yorn nach der britischen Patent-
schrift. zu verwenden. - |
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Nach alldem rechtfertigt sich die Auffassung, dafBl die
Iehre des Streitpatentes bei dem gegebenen Stand der Technik
nicht selbstverstidndlich war, sie vielmehr eine iiberdurch-
schnittliche geistige leistung erforderte. Sie iliberschritt
das Konnen des Turchschnittsfachmannes und stellte einen
erfinderischen Schritt gegeniiber dem Stande der Technik in
Frioritdtszeitpunkt dar. Nach der im Einklang nit der .,uf-
fassung des Nichtigkeitssenats stehehden flberzeugung des
erkennenden Senats bestehen daher keine durchgreifenden
Bedenken, der ILehre nach Anspruch 1 des Streitpatentes dic
fiir ein Patent notwendige Erfindungshdhe zuzuerkennen, zunal
auch der grofBle wirtschaftliche Erfolg, den die'Erfindung
nach den Streitpatent gehabt hat, als Beweisanzeichen fir
das Vorliegen ausreichender Erfindungshﬁhe spricht.

Die Frage, ob, wie die Klédgerin in der miindlichen Ver-
handlung noch geltend gemacht hat, eine dem Streitpatent
entsprechende britische Patentanmeldung in letzter Zeit zur
Ablehnung gefiihrt hat, ist nicht entscheidungserheblich.

Auf das in der miindlichen Verhandlung zu ihrer Behauptung,
das britische Patent sei versagt worden, gemachte Beweiser-
bieten der Xlagerin kommt es daher ebensowenig an wie auf

die Behauptung der Beklagten, die Ablehnung sei nicht rechts-
krédftig. Dafl in dem Verfahren vor der britischen Patentbe-
horde weiteres der Patentfiéhigkeit entgegenstehendes Ilateri.l
vorgebracht worden sei, ist nicht vorgetragen worden.

VI. Da sich der Hauptanspruch des'Streitpatentes als
rechtsbestiindig erwiesen hat, konnen die Unteranspriiche, die,
wie der Nichtigkeitsscnat zutreffend ausgefithrt hat, keine
platten Selbstverstiéndlichkeiten, sondeéern zweckmiBige Ver-
besserungen des Gegenstandes'dés Hauptanspruéhs enthalten,
gleichfalls bestehen bleiben.
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VII. Die Berufung der Klégerin war nach alleden als
unbegriindet zuriickzuweisen.

Dic Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3, 40
Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG i.V. mit § 515 2P0O; sie
bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf
die auflergerichtlichen Xosten des Berufungsverfahrens.
Durch die zurilickgenomnene Anschluflberufung sind neben der
' Gebuhr nach § 42 PatG weitere besondere Kosten nicht ent-
standen.

Nastelski Bundesrichter Dr. Bock Spreng

3 ist beurlaubt und daher
T an der Unterzelchnung
verhindert.
Ndstelski
Bundesrichter ' ClaBen

Dr. IOscher ist
beurlaubt und
daher an der Un-
terzeichnung
verhindert.

- Nastelski
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