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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat aufl
die miindliche Verhandlung vom 24. Januar 1967 unter
Mitwirkung des Senatsprésidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, ClaBen und Schneider

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats
(Nichtigkeitssenats III) des Bundespatent—
gerichts vom 28, Mai 1963 wird auf Kosten der
Kldgerin zurilickgewiesen.

Von Rechts wegen

A . - P S o

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 5, Mirz
1949 laufenden Patents 975 380, fir das dle Prioritét
der Aunmecldung in den Vereinigten Staaten von Amerika
vom 5, Mdrz 1948 in Anspruch genommen ist und dessen
Anspriiche lauten:

1, Verfahren zum gleichmiéBigen Uberziehen von
Gegensténden mit einem fliissigen Uberzugsmittel,
das in geregelter Menge einer gegenilber den Ge-
genstinden eine Potentialdifferenz aufweisen-
den Verteilervorrichtung zugefithrt, unter dem
EinfluB des elektrostatischen Feldes ohne Ver-
wendung von Druckluft verspriiht und in fliissi-
gem Zustand auf den Gegenstéinden niedergeschla-
gen wird,
dadurch gekennzeichnet,
daB das Uberzugsmittel in Form eines gleich~
mifig dilnnen Films auf der Innenseite eines
gegebenenfalls sich drehenden glockenformigen
oder ringformigen Korpers verteilt und von
dessen glatt und messerartig ausgebildeter Kante
verspriht wird.
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2. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens naclh
Anspruch 1, gekennzeichnet durch einen Zerstiéu-
berkopf mit einer ausgedehnten Durchgangs&ffnung,
die durch einen Teil mit der Entladekante und
einen Innenteil gebildet wird.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB dexr die Entladekante tragende
Peil und der Innenteil zwecks Anderung der
GrtBe des Durchgangs zueinander verstellbar
sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Teil mit der Entladeckante
und der Innenteil eine enge DurchlaB8iffnung filr
das Uberzugsmittel bilden, wobei sich einer der
Teile in Richtung auf den mit der Fliissigkeit
zu ilberziehenden Gegenstand iiber den anderen Tecil
hinaus erstreckt und in einen diinnen Vorsprung
ausliuft.

Die - urspriinglich von zwei Klédgerinnen erhobenc -
Klage ist darauf gerichtet, das Streitpatent in vollem
Umfang zu vernichten, da ihm eine Vielzahl vorverdffent-
lichter Druckschriften patenthindernd entgegenstche. Schon
im ersten Rechtszug hat die Kligerinn insbesondere hin-
gewiesen auf

a) die deutsche Patentschrift 414 593 (1925),

b) die franztsische Patentschrift 908 391 (1946),

c) das Abridgement (1947) der nachvertffentlichten
austmlischen Patentanmeldung 13 620/47.

Entsprechend dem Antrag der Beklagten hat dér
Nichtigkeitssenat auf Klageabweisung erkannt.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung verfolgt
die Klédgerin ihr Verlangen nach Vernichtung des Streit-
patents weiter, wihrend die Beklagte um Zuriickweisung
der Berufung bittet.
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Dic Parteien streiten insbesondere dgariiber, ob die
~ in Anspruch 1 als nur fakultative Ausfilhrung genannte -
Drehbarkeit des sog. Zerst#uberkopfes ("gegebenenfalls
gich drehenden ... Kbrper") in Wirklichkeit eine Voraus-
setzung fir die technische Ausfiihrbarkeit der erteilten
Lehre und somit erfindungswesentliches IlMerkmal ist.
Weiter streiten die Partcien Qdariiber, ob der Gegenstand
der Erfindung auf Verfahren und auf Vorrichtungen be-
grenzt ist, bei demen dic durch Drehung des Zerstduber-
kopfes ausgdiiste Fliehkraft lediglich zur Bildung eines
gleichmédBigen dilnnen Filmes dient oder ob das Streit-
patent auch zuldBt, daB8 die Fliehkraft noch beim Ver-
sprithen der TFliissigkeit von der Entladekante fortwirkt.
Die Kldgerin nimmt ersteres an und verlangt fiir den
Fall, daB8 die Schutzfdhigkeit des Streitpatents bejaht
werde, das Streitpatent entsprechend der von ihr angc-
nommenen lehre durch Neufassung des Anspruchs 1 klarzu-
stellen; hierzu hat sie formulierte Vorschlige unter-
breitet.

Auf Anfordern des Senats hat Dr. Carl Boller,
Institut fiir Lackforschung und Materialpriifung in Alt-
bach, cin schriftliches Gutachten erstattet und diesecs
in der miindlichen Verhandlung ergénzt. Die Kligerin
hat Gutachten vorgelegt, die von Prof.Dr. Flegler und
von Bundesrichter a.D. Dr. Birnmbach in einem vor dem
Oberlandesgericht Disseldorf schwebenden Verletzungs-
prozefl erstattet worden sind. Beide Parteien haben aus
einer Vielzahl ausléndischer Verfahren, in denen um den
Bestand und den Schutzumfang von Rechten gestritten wird,
die dem Streitpatent vergleichbar sind, die ergangenen
gerichtlichen Entscheidungen sowie einige der in jenen
auslédndischen Verfahren erstatteten Sachverstéindigen-
gutachten vorgelegt.



In der miindlichen Berufungsverhandlung vom 24. Jamuar
1967 hat die Beklagte eine von ihr hergestellte Elektro-
lackiervorrichtung vorgefiihrt; bei etwa 90.000 Volt
Spannung hatte der Sprihkopf von 100 mm Durchmessecr cine
Geschwindigkeit von etwa 600 U/min.

Entscheidungsgriinde:

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und Vor-
richtungen, um Gegenstidnde auf elektrostatischem Wege
‘mit Uberziigen zu versehen.

1. a) Der Anmelder bezeichnet solche Verfahren und
Yorrichtungen als schon bekannt, auch soweit es sich um
das Uberziehen von Gegenstinden unterschiedlicher Form-
gebung handelt (Streitpatentschrift S. 1 Z. 4 f£f). Dabei
wverde der Gegenstand in einem bestimmten Abstand von
einer Entladeelektrode gehalten, zwischen beiden werde
ein groSer Spannungsunterschied aufrechterhalten, und
das Uberzugsmittel werde in fein verteiltem Zustand "in
den Raum zwischen dem Gegenstand und der Elektrode ge-
bracht".

Die Streitpatentaschrift (eal Z. 15) fihrt fort:

"Nach den bekannten Verfahren werden dic
feinen Teilchen der Elektrode gleichmiBig
zugelihrt, von dieser abgestoBen und auf
den Gegenstand gebracht, auf dem sie sich
niederschlagen, um den gewiinschten Uberzug
zu bilden."

AnschlieBend heiBlt es, das gebriduchlichste Mittel,
un das feinverteilte Uberzugsmaterial "in das" zwischen
der Elektrode und dem Gegenstand bestehende clektrosta-




tische Feld zu bringen, sei "eine mit PreBluft arbeitendc
Spritzpistole", die einen "zerstiubten Strahl" des Uber-
zugsmaterials erzeuge. Es seien jedoch auch bereits
"andere Mittel" vorgeschlagen worden, um das Uberzugs-
material in feinverteilter Form "in das elektrostatische
Peld zu bringen'.

Durch die Eingangs- und die SchluBgdtze sind die-
jenigen vorbekannten Losungen beschrieben, bei denen
die elektrostatischen Feldkr#fte erst einsctzen, nach-
dem die Teilchen bereits in das Feld gebracht worden
sind. Die beiden zuletzt mitgeteilten Sétze, die von den
Mitteln handeln, das feinverteilte Material "in das ...
Feld zu bringen", ktnnen nur auf diese Fallgruppe der
erst spdt einsetzenden elektrostatischen Feldkrhifte be-
zogen werden, wobei die Formulierung "eine mit Prefluft
arbeitende Spritzpistole" darauf hindeutet, daB auch
die - nicht ndher bezeichneten - "anderen Mittel" solche
mechanischer Art sind, etwa Fliehkrdfte, Mitnahme in
einem stromenden Medium usw.. Der eingeschaltete, im
Wortlaut mitgeteilte Satz, der Ausfithrungen als bekannt
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nennt, bei denen die feinen Teilchen "der Elecktrode gleich-

miBig zugefiihrt, von dieser abgestofen und auf den Gegen-
stand gebracht werden", weist demgegeniiber auf eine zwei-
te Gruppe vorbekannter Ldésungen hin, bel denen die elek-
trischen Feldkréfte schon das Einbringen der Partikel

"in das Feld" besorgen.

Die Streitpatentschrift (S. 2 Z. 7 ££) fihrt fort:
Zur Erzeugung des elektrostatischen Feldes sei nach
einem bekannten Vorschlag ecine Mehrzahl von Spitzen
oder eine scharfe Kante vorgesehen, dic mit dem nega-
tiven Pol einer Elektrizitédtsquelle in Verbindung stchoe.
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Diese Spitze oder diese scharfc Kante wiirden der aus
einer Spritzpistole unter Zuhilfenahme von Druckluft zer-
gtdubten feinverteilten TFlilssigkeit "dargeboten'.

Die bisher mitgeteilten Abschnitte der Streitpatent-
schrift ilber den Stand der Technik betreffen auBer jcner
ersterwdhnten Fallgruppe, bei der erst die bereits durch
andere Kréfte ins Feld gebrachten Partikel durch elektro-
statische Feldkrédfte getroffen werden, vor allem die der
zweiten Fallgruppe angehdrende Losung nach der spéter
eingehender zu erdrternden franztsischen Patentschrift
908 391. Dies ergidbt sich aus den Erteilungsakten ein-
deutig und ist zwischen den Parteien unstreitig.

Beziiglich aller, bisher in der Streitpatentschrift
dargestellten Losungen heiBt es sodann (aa0 S. 2, 2. 15 ff):
Bei den oben erwdhnten bekannten Verfahren und Varich-
tungen besitze "daher" jedes feine Teilchen des Uberzugs-
materials, wenn es "in das elektrostatische Feld einge-~
filhrt" werde, eine betrdchtliche Antriebskraft, die seinen
Weg "in dem elektrostatischen Feld" beeinflusse., In den
meisten Fdllen liege die Anfangsgeschwindigkeit des feinen
Teilchens in einer Richtung, die in einem Winkel zu den-
Kraftlinien des Feldes verlaufe. Bedingt durch die Art
der zur Zerstdubung des Uberzugsmaterials verwendeten
Mittel unterschieden sich die feinen Partikelchen er-
heblich in ihrer Grife. Infolgedessen &éndere die Vir-
kung des elektrostatischen Feldes ihre Bewegungsrich-
tungen in schr unterschiedlicher Weise. Selbst wenn der
urspriinglich gebildete Strahl der feinen Partikel ein
genau bestimmies Muster oder einc bestimmte Gestalt be-
sitze, werde durch die Wirkung des elektrostatischen
Fcldes ein ungleiches Muster hervorgebracht. In manchen
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Féllen ktnnten die Antriebskridftc der feinen Partikel
auch so grofl sein, daB sie iiber die EinfluBzone des
Feldes hinausschissen, bevor sie auf dem Gegenstand
niedergeschlagen wviirden. Daher sei es h#dufig notwendig,
das Verfahren in ciner ventilierten Kammer oder in einem
Raum vorzunehmen, aus denen das nicht niedergeschlagene
Uberzugsmaterial bestindig entfernt werden miisse.

b) Sodann nennt die Streitpatentschrift (S. 2 Z. 41
ff) als ebenfalls bekannt ein Verfahren zum gleichmiBi-
gen Uberziehen von Gegenstinden mit einem fliissigen
iberzugsmittel, bei dem dieses Mittel in geregelter
Menge einer Vielzahl von nebeneinander angeordneten Off-
nungen zugefilhrt, unter dem EinfluB eines elektrostati- '
schen Feldes ohne Verwendung von Druckluft verspriiht
und in flilssigem Zustand auf den Gegenstiinden niedcrge-
schlagen werde. Hierbei handelt es sich, wie gleichfalls
aus den Erteilungsakten ersichtlich und unter den Parteien
unstreitig ist, um das Verfahren nach dem Abridgement
(1947) der nachvertffentlichten australischen Patentan-
meldung 13 620/47.

¢) SchlieBlich bezeichnet die Streitpatentschrift
(S. 2 2. 49 £f) als bekannt ein Verfahren zum Eindampfen
oder Eindicken von Flilissigkeiten durch Zerstdubung in
einem trocknenden oder kiihlenden Iuft- odexr Gasstrom,
bei dem die Fliissigkeit mit Hilfe einer als Elektrizi-
tdtsausstrmer dienenden rotierenden Scheibe elektrisch.
zerstiubt und durch den entstehenden Nebel ein trocknen-
des oder kithlendes Medium hindurchgefiihrt werde. Hierbei
sei auch vorgesehen, die getrockneten Teilchen an ciner
Gegenelektrode niederzuschlagen. Es handelt sich, wie
unstreitig und aus den Erteilungsakten ersichtlich ist,



um das Verfahren nach der deutschen Patentschrift 414 593
(1925).

2. Der Anmelder (Streitpatentschrift S. 1 2. 59 f£f)
bezeichnet es als "Zweck"-~ richtiger wohl: als Aufgabe -
gseiner Erfindung, die vorbekannten Verfahren und Vor-
richtungen "durch méglichst weitgehende Vermeidung der-
jenigen Paktoren zu verbessern, die bisher zu unregel-
médfigen Strahlbildungen sowie zur Bildung nicht nieder-
geschlagener feiner Teilchen von Uberzugsmaterial gefithrt
haben, die wieder entfernt werden miissen". Als "weiterc
Zwecke" nennt er anschlieBend: "die Herstellung eines
gleichmidBigen Uberzugs, eine wirksamere Verwendung des
borzugsmaterials, einen verbesserten Uberzug der inne-
ren und tiefer liegenden Flichen, ein wirksameres Uber-
ziehen von elektrisch isolierten Fldchen und eine Ver-
einfachung der Vorrichtungen filr die Bildung des elektro-
gtatischen {berzugs".

3. Als Losung schligt er vor (aa0 S. 2 2. 75 ff):

PR =1 =y ~X =y

Menge einexr Verteilervorrichtung zugefilthrt;

(b) die Verteilervorrichtung weist gegeniiber den

(c) das Uberzugsmittel wird verspriiht

(aa) mit Hilfe des elektrostatischen Feldes

= L T oy =y =1 =) - - o S A e 0 > - - o ——

(d) das Uberszugsmittel wird niedergeschlagen auf
den Gegenstdinden in fliissigem Zustand;
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-~ zu (a) bis_(4): Oberbegriff des Anspruchs 1 -
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in Anspruch 1 heiBt es statt dessen: "eines
gleichmiBig dinnen Filmes"),

(bb) auf der Innenseite eines glock
ringformigen KSrpers, der
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(cc) sich "gegebenenfalls" dreht;

(£) das fliissige Uberzugsmittel wird verspriiht:
von der glatten und messerartig ausgebildeten Kante des
vorgenannten Korpers;

—~ zu_(e) und (f): Merkmale im kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1 ~.

4. a) Im unmittelbaren AnschluB an diesen allge-
meinen Lisungsweg und noch vor Erliuterung der in der
Zeichnung dargestellten Ausfilhrungsbeispiele heiflit es

-sodann in der Beschreibung (S. 2 Z. 89 f£f) wdrtlich:

"Um der Wirkung der Schwere entgegenzuwirken, welche
bestrebt ist, eine Konzentration des Uberzugsma-
terials in der Ndhe des unteren Teiles der ring-
formigen Entladekante zu verursachen, sofern die
Achse dieser Kante nicht vertikal liegt, konnen
Mittel vorgesehen werden, um den Kopf um seine
Achse zu drehen. Die Mittel filr die Zufithrung
des Uberzugsmaterials zur Kantc miissen so ge-
staltet sein, daB sich ein im wesentlichen gleich-
miBiger Film bildet, der die ganze Kante umfaBt."
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b) Die Klégerin méchte dem vorstehend mitgeteilten
allgemeinen Hinweis entnehmen, daB8 die Drehbarkeit des
sog. Zerstduberkopfes (vgl. Untermerkmal (e} (cc)) jeden-
falls dann erfindungswesentliches Losungsmittel ist, wenn
die an ihm befindliche Entladekante nicht in genau hori-
zontale. Lage gebracht wird: die Drehbarkeit des Kopfes
solk nur der Schwere entgegenwirken und eine Konzentra-
tion des Uberzugsmaterials in der Ndéhe des "unteren Teiles"
der ringftrmigen Entladekante verhindern. Die Beklagte
tritt dieser Auslegung entgegen und weist insbesondere
darauf hin, daB die Figur 1 der Zeichnung einen Zer-
stduberkopf zeigt, der nicht drehbar ist.

c¢) Bei der anschlieBenden Erbdrterung der Ausfithrungs-
beispiele in der Streitpatentschrift wird das umstrittene
Untermerkmal (e) (cc) des "gegebenenfalls sich drehenden"
glockenfdrmigen oder ringférmigen Kérpers (Zerstiuber-
kopfes) erst bei Erliuterung der Figuren 4 und 5 der
Zeichnung (Beschreibung S. 4 Z. 19 bis S. 6 Z. 15) er—
neut behandelt; in diesen beiden Figuren sind in der Tat
rotierende Zerstduberkdpfe gezeigt: in Figur 4 ein Zer-
stduberkopf bestehend aus drehbarer AuBlenglocke und fest-
ostehendem Innenteil, so daB das Uberzugsmittel rundum
durch den Schlitz 87 austritt und der Zerstéduberkopf
alle Merkmale der Vorrichtungsanspriiche 2 bis 4 auf-
weisen kann, in Figur 5 dagegen ein nur aus einer dreh-
baren Glocke bestehender Zerstduberkopf, dem auf der
Innenwandung das Uberzugsmittel durch Rohrkanidle 107
zugefithrt wird. £in dieser letzten Ausfilhrung eng ver-
vandter, in der Zeichnung freilich nicht dargestcllter
Zerstiduberkopf wurde bei der Vorfithrung in der Berufungs-
verhandlung vom 24. Januar 1967 verwendet, nur das8 dort

4



das Uberzugsmittel statt durch Rohrkanéle durch eine nicht
drehbare, in Nihe des Glockenbodens angeordnete teller-
formige Pldte zugefilhrt wird, von deren Rand es zur Innen-
wandung der drehbaren Glocke abgleitet.

Im einzelnen heiBt es zum Zerstduberkopf nach
Figur 4 auf Seite 5 der Streitpatentschrift: das elek-
trische Feld "verursache" eine Zerstdubung des der Kante
"zugefilhrten" Uberzugsmaterials "in feine Einzelteilchen"
(Z. 13 £f), das Feld "bedinge" die Zerstiubung und den
Niederschlag (Z. 18); das "zerstidubte"Material verlasoe
den Zerstduberkopf "in einer zu den Kraftlinien des Fel-
des parallelen Richtung zwischen der Entladekante und
der zu beziehenden Oberfliche" (Z. 29 £f); auch bei der
Niederschlagung folge das Material den Kraftlinien des
Peldes (Z. 60 ff). Weiter heiBt es, durch die Drehung
des Kopfes konne die GleichmiSigkeit des Uberzuges wesent-~
lich verbessert werden, da das Material gleichmédBiger auf
der ringformigen Entladekante "verteilt" und demzufolge
auch in einem aus dem Kopf austretenden gleichméBigeren
Muster "zerstdubt" werde (Z. 33 bis 40).

Der unmittelbar anschlieBende erneute Hinweis auf
die Nachteile eines Kopfes "ohne Drehbewegung" - im
in allgemeiner Form gedbracht, d.h. ohne Riicksicht auf
die konstruktive Gestaltung des Kopfes (vgl. vorstehend
zu 4 a) - daB némlich das Material unter der Wirkung der
Schwere nur den unteren Teilen des Kopfes zufliefle, so
daB8 sich unsyvrctcische Muster ergiéiben, wird von der
Kldgerin dahin verstanden, das Streitpatent lehre nicht
etwa eine Drehbarkeit des XKopfes, sondern lasse¢ im Gegen-
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teil eine solche nur insoweit zu, als das Uberzugsmittel
in Form eines gleichméBigen diinnen Films zu verteilen
und bis an die Entladekante zu bringen sei., Die Beklagte
meint demgegeniiber, fiir die Kopfgeschwindigkeit besteche
keine Grenze nach oben; es sei im Sinne der gegensténd-
lichen Lehre des Streitpatens unschiidlich, wenn etwa

die Fliehkraft iUber die Entladekante hinaus fortwirke
und auch noch die Zerstdubung des Materials im elektro-
statischen Feld beeinflusse, vielleicht gar zu diesem
gusitzlichen Zweck hewuBt eingesetzt werde.

d) Zu dieser Frage, die den Kern der Auscinander-
setzungen darstellt, ist zu bemerken:

aa) Auch Verfahren und Vorrichtungen, die einen
stand des Streitpatents. Dies ergidbt sich nicht nur aus
dem Wortlaut des Anspruchs 1 ("gegebenenfalls sich dre-
henden..®), sondern auch aus der Figur 1 der Zeichnung,
die -~ unstreitig -~ ecinen nicht drehbaren Kopf zeigt;
hierauf bezieht sich auch das (erste) in der Streitpatent-
schrift (S. 3 2. 90 £ff) beschriebene, mit genauen Daten
belegte Versuchsbeispiel, bei welchem "zufriedenstellen-
de Ergebnisse" (aaQ) erzielt wurden. Es mag sein, da8
bei diesem Versuch, wie es ja auf S. 6 Z. 28 £f allge-
mein als zul#issig bezeichnet wird, die 2zu beziehende
Oberfliche v=azerecht hingelegt und der Kopf von oben
senkrecht hierauf gerichtet wvurde, so da8 die Schwer-
kraft das Uberzugsmittel zu den Durchgangstffnungen be-
‘viegte. Angesichts des eingehend geschilderten Versuchs-
beispiels mit einem nicht drehbaren Kopf nach Figur 1
der Zeichnung muB jedenfalls die im jetzigen Nichtig-
keitsverfahren von der Kligerin aufgestellte und nicht
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nither belegte Behauptung, eine Elektrolackiervorrichtung
brauchbar, als sachlich unrichtig gewertet werden, so
sehr eine Drehbarkelit des Kopfes von Nutzen sein mag.

Zu bedenken ist némlich, daB'die Streitpatentschrift,
um die Feinverteilung des Materials an der Entladekante
zu erreichen, gwei Mittel anbietet: "gegebenenfalls™
Drehbarkeit des Kopfes und - gwar nicht mit Worten ge-
sagt aber beim Vergleich der Figuren 4 und 5 zu ent-
nehmen wiederum: "gegebenenfalls'" - Durchgang des Mate-
rials durch einen sehr engen Schlitz zwischen AuBen-
handen ist. Im mitgeteilten ersten Versuchsbeispiel war
dies der Fall, denn es wurde ein Kopf nach Figur 1 ver-
wendet, und die Schlitzbreite betrug nur 0,05 - 0,125 mn
. drehbaren Kopfes mag somit die in der Streitpatent-
schrift (S. 2 2. 89 £f, S. 5 Z. 40 £f, 48 £f, 72 ff,

95 f£f) zugestandenen Mingel aufweisen: geringere Ver-
wendungsbreite und Bedienungsschwierigkeiten infolge
der gebotenen horizontalen Ausrichtung der Entladekante,
schlechtere Qualitit des Uberzugs, Notwendigkeit zur
genauen Einhaltung von Abstand und Spannung, geringe
Toleranz der Schlitzbreite, demzufolge hthere Herstel-
lungskosten fiir den Kopf, der andererseits wegen des
engen Schlitzes sich leichter mit Fremdteilen verstopft
und dann nur schwer zu reinigen ist usw. usw.. Ausfithr-
bar ist die ILehre des Streitpatens jedenfalls auch dann,
wvenn vom Losungsmittel der Drehbarkeit des Kopfes lkein
Gebrauch gemacht wird, Das zur Erzielung der Feinvertci-
lung verbleibende Losungsmittel (Schlitz zwischen AuBen-
glocke und Innenteil) muB8 dann freilich besonders sorg-
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filtig und geschickt eingesetzt werden.

Zutreffend weist die Beklagte darauf hin, dag Ent-
sprechendes dann zu gelten hat, wenn zur Erzielung der
Feinverteilung davon abgesehen wird, das Losungsmittel
des schmalen Schlitzes mitzuverwenden, wie dies als
konstruktive Méglichkeit in der Figur 5 der Zeichnung
dargestellt ist, die keinen Innenteil und demgem#B keinec
schmale Durchgangstffnung kennt, und wie es - unstreitig -
auch bei den Gerdten der Beklagten der Fall ist, die in
den beiden Instanzen des jetzigen Nichtigkeitsverfahrens
vorgefiihrt wvurden. Bei Verzicht auf Innenteil und Durch-
gangstffnung muB versténdlicherweise der Kopf schneller
rotieren, da nur dieses Mittel der Rotation die Feinver-
teilung des Materials an der Entladekante bewirken soll.

Die Klégerin meint zwar, das in den beiden Instan-
zen des jetzigen Nichtigkeitsverfahrens vorgefilhrte
Iackierverfahren sei schon darum nicht streitpatentge-
m#B8, weil dort der Kopf 900 (BPG) bzw. 600 (BGH)U/min
gchabt habe, wdhrend das in der Streitpate-*gchrift mitge-
teilte (zweite) Versuchsbeispiel nur 150 U/min - nenne
(vgl. S. 6 Z. 27): Die KlHgerin 1#B8t auBer acht, das
bei dem in der Streitpatentschrift (S. 4 Z. 1 bis S. 6
Z. 87) beschriebenen zweiten Versuchsbeispiel ein dreh-

Auslegung der gegenstidndlichen Lehre des Streitpatents,
vic die Kl#dgerin sie anstrebt, muB jedenfalls hinnehmen,
daB die in Anspruch 1 erwdhnte (fakultative) Drehbarkeit
des Kopfes solches AusmaBl hat, daB8 sie - sei es nun fiir
sich allein, sei es im Zusammenwirken mit dem Durchgangs-

—
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schlitz bei Einbau eines besonderen Glockeninnenteils -
die angestrebte Feinverteilung des Materials an der
Entladekante auch tatsichlich erreicht.

bb) Anderseits und entgegen der Meinung der Bcklag-
ten lehrt die Streitpatentschrift nicht etwa, die Dreh-
barkeit des Kopfes ilber den anzustrebenden Effekt der
Feinverteilung des Materials an der Entladekante noch
hinaus zu verstéirken: Der zweiten Teilaufgabe, das be-
reits feinverteilte Material auch noch zu zerstduben
und in flissiger Form auf dem Gegenstand niederzuschlagen,
ist nach der in der Streitpatentschrift gegebenen Lehrc
als ausdriicklich genanntes Ltsungsmittel nur der Einsatz
elektrostatischer Feldkrtifte von der Entladekante aus
zugeordnet. Dagegen fehlen verléBliche Hinweise des In-
halts, daB etwa nicht nur die Drehung des Kopfes an
sich, sondern daB speziell eine Verstirkung dieser Um-
drehung iiber das zur Erreichung der Feinverteilung der
~ Partikel an der Entladekante gebotene MaBl hinaus von
 besonderem Nutzen wire und deshalb angestrebt werden
sollte; ein Nutzen kénnte an sich z.B. darin bestehen,
daf iiber die Entladekante hinauswirkende Fliehkriéfte
mbglicherweise die elektrischen Feldkréifte unterstiltzen
oder daB sie einen geringeren Einsatz dieser Feldkrédfte
ohne Verschlechterung des Ergebnisscs gestatten wlirden.

Die von der Beklagten hierzu angezogenen Stecllen
der Streitpatentschrift weisen indes nur auf die Niitz-
zlige des drehbaren gegeniiber dem nicht drehbaren Kopf.
Erwihnt wird die grbfere GleichmiBigkeit des Uberzugs
(S. 5 2. 23 £f), die Vermeidung gelappter Muster (S. 5
Z. 49 und 73), groBerc Toleranzen in der Bestimmung der
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Spannung und des Abstandes zwischen Kopf und Gegenstand
(s. 6 2. 87 - 89), einfacherc und billigere Herstellung
des Kopfes wegen grbBerer Toleranzen beim Schlitz (S. 5
%. 95 - 97), geringere Gefahr der Verstopfung und leich-
tere Reinigung (S. 5 Z. 108 ~ 116). Weder aus dem aus-
driicklich Gesagten noch aus der Besonderheit des jeweila
in Aussicht gestellten Vorteils lé8t sich entnehmen,

daB die als niitzlich bezeichnete Drehung des Kopfes iiber
das zur gleichm#dBigen Verteilung der Partikel an der Ent-
ladekante erforderliche MaB hinausgehen miiBte oder daB
eine Erhthung der Umdrehung die angekiindigten Vorteile
mehren wiirde.

cc) Beschrinkt sich in dem hier in Rede stehenden
Punkte die gegenstiindliche Lehre des Streitpatents somit
darauf, zur Erzielung eines an der Entladekante feinver-
teilten Filmes "gegebenenfalls" auch einen drehbaren Kopf
zu verwenden, so geht es anderseits nicht an, die vorge~
nannte Weisung zugleich als ein Verbot dahingchend zu
verstehen, Fliehkraf+t iiber das zur Bildung des Filmes
gebotene MaB hinaus und zu vielleicht anderem Zweck ein-
gusetzen: Indem die Streitpatentschrift bei Nennung der
Drehbarkeit des XKopfes die der Fliehkraft zugedachte er-
findungswesentliche Funktion miterwdhnt, verbietet sie
noch nicht die Verwendung des Mittels Fliehkraft iiber den
als erfindungswesentlich bezeichneten Rahmen hinaus.

Der Fall, da8 dic Umfangsgeschwindigkeit des Kopfes
Fliehkréifte solcher Stiéirke ausldst, daB die Partikel iiber
die EinfluBzone des Feldes hinausschieBen (vgl. hierzu
die Mitteilung iiber den vorgefundenen Stand der Technik
aa0 S. 2 Z2. 33), hat naturgem#B ganz auszuscheiden, denn

-—— gt ae
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hindern im Gegenteil den wirksamen Finsatz der elektro-
statischen Feldkrdfte an der Entladekante zum Zwecke der
Teilchenzerstdubung, was das Streitpatent gleichfalls
lehrt; die Fliehkréfte widren nicht erfindungsgemif, son-
dern der Icehre des Patents guwider zum Zinsatz gebracht.

Die Kldgerin will in ihrem Bemiihen um mﬁglichst'
enge Auslegung der gegenstiéndlichen Lehre des Streit-
patents aber auch nicht den vorgenannten sondern jenen
anderen Fall treffen, daf ungeachtet des wirksamen Ein-
flusses der elektrostatischen Feldkriédfte auch durch Dre-
hung des Zerstduberkopfes ausgeltste Fliehkrédfte iiber die
Entladekante hinaus fort- und in das elektrostatische
Feld hineinwirken.

Gegen die .\nnahme, eine Begrenzung der Fliehkréfie
nach oben hin sei Tell der gegenstdndlichen Lehre des
Streitpatents, spricht schon, da8 im Oberbegriff des
Anspruchs 1 nur die Verwendung von Druckluft ausdriick-
lich verboten ist. Beziiglich der Fliehkraft steht zwar
nicht deren ginzlicher Ausschluf sondern nur eine etvwaige
Begrenzung nach oben zur Diskussion. Wenn aber schon einer-
seits Druckluft ausdriicklich verboten, die Verwendung von
Fliehkraft, die bei Drehung des Kopfes sich entfalten mufl
und auch entfalten so0ll, ebenso ausdrlicklich zugelasscn
ist, dann hidtte man schon eine ausdriickliche Aussage iiber
die Begrenzung der Fliehkraft nach oben erwarten miissen,
wenn dies wirklich Teil der gegenstiéndliichen Lehre des
Streitpatents hitte sein sollen. Die Jeisung des Streit-
patents, in Erfiillung der zweiten Teilaufgabe (Zerstéiu-
ben und Niederschlagen der Partikel) elektrostatische
Feldkrdfte zum Einsatz zu bringen, enthdlt: jedenfalls
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gum Einsatz gebracht sind, hinsichtlich ihres Fortwirkens
und ihres Einwirkens eine starre Grenze nach oben gesetzt
sei. Die Auffassung, die im Streitpatent gemachte Unter-
scheidung der beiden Teilaufgaben -~ Filmbildung -- einer-
seits, Zerstdubung und Niederschlagung andererscits -~ und
die Bereitstellung unterschiedlicher, der jeweiligen
Teilaufgabe angepaBter Liésungsmittel gebicte klare Tren-
nung auch im Einsatgz dieser Mittel, kann schon deshalbd
nicht iiberzeugen, weil die Vorginge des Feinverteilens,
des Zerstdubens und Niederschlagens in Bruchteilen von
Sckunden sich vollziehen und ineinander ilbergehen. Die
Bedienungsperson, die mit der Qualitdt des erzielten
Uberzugs zufrieden ist, wird z.B. nicht sagen konnen,

bis zu welchem Grade Fliehkrdfte wirksam gewesen sind,
dics crst recht dann nicht, wenn sie abwechselnd Uberzugs-
mittel unterschiedlicher Viskositdt verwendet hat.

Als einzig beachtliches Argument fiir die von der
Kligerin vertretene gegenteilige Auffassung ldB8t sich nur
der eine Satz der Streitpatentschrift (S. 5 Z. 29 f£f) an-
fiihren, wonach "das zerstdubte Material den Zerstiuber-
kopf in einer zu den Xraftlinien des Feldes parallelen
Richtung verldfit". Abgesehen jedoch davon, daf diese
Aussage, indem sie hier bereits von "gerstdubtem"
Material spricht, entweder ungenau i:st oder die Wahl
dieser Formulierung sogar das Fortwirken der Fliehkraft
zum Ausdruck bringen konnte, nennt dieser zitierte Satz
im Grunde nur schlagwortartig das allgemeine Idsungs—
prinzip, das in Erfiillung der zweiten Teilaufgabe des
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Streitpatents zur Anwendung kommen soll, und verdeutlicht
dic ihm zugrunde liegenden technischen Vorgiingec: Ausrich-
tung der Partikel nach den Kraftlinien des elektrischen
Feldes schon ab Entladekante und bis zum Niederschlagen
auf den Gegenstand (vgl. die ergiénzende Aussage aa0 S, 5
Z. 60 f£f). Zun#chst noch vorhandene Fliehkréftc sind
vernachldssigbar, da sie schon bald unter dem Einflufl

der Feldkrifte ihre Wirkung verlieren (vgl. Gutachten
Birnbach S. 21).

Der Aussagegehalt der hier in Rede stehenden Be-
schreibungsstelle beschriéinkt sich somit darauf, festzu-
stellen, daB bei Erreichen der Entladekante die Bewegungs-
richtung der Partikel eine Anderung erfiihrt, indem nicht
mehr innere Glockenwandung und etwa noch vorhandene Flieh-
kréfte, sondern die jetzt einsetzenden elektrischen Feld-
kréifte die weitere Bewegungsrichtung bestimmen.

Diese Auslegung wird gestiutzt durch den dritt—~ und
vorletzten Abschnitt der Beschreibung (S. 6 Z. 28 ff),
dic in allgemeiner Form die Variationsbreite der gegen-
stdndlich geschilitzten Verfahren und Vorrichtungen um-
reifien. Hiernach "konnen selbstverstiéndlich auch Kopfe
anderen Durchmessers, andere Spannungen und andere Ab-
sténde zwischen Kopf und Oberfléche (scil.: als in den
guvor beschriebenen Versuchsbeispielen mitgeteilt sind)
ohne Aufgabe der Erfindungsidée- bemutzt werden'. Weiter
heiflt es dort ausdriicklich:"Der Abstand, die Spannungs-
griBe und Kopfgeschwindigkeit (!) sind lediglich bei-
spielsweise angegeben und stellen keine Beschréinkung dar,
veil eine Anderung in weiten Grenzen mbglich ist". Der
zuletzt gebrachte Hinweis 188t erkennen, daBl es erwviinscht



ist, dem Verfahren in der einzelnen Vorrichtung eine grofic
Anwendungsbreite zu geben. Dies aber legt die Annahme fern,
bei Drehbarkeit des Kopfes milsse diese nach oben in der
ﬁeise begrenzt sein, daB die Fliehkriéifte nur zur Bildung
eines gleichmifig dilnnen Filmes dienen und somit nur bis
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dd) Die vorstehende Auslegung der gegensténdlichen
Lohre des Streitpatents entspricht der Auffassung des
Bundespatentgerichts, sofern die Formulierungen auf S. 16 f,
34 und 36 der angefochtenen Entscheidung dahin zu verste-~
hen sind, da8 diese Lehre einerseits die Anwendung von
Fliehkraft nicht vorschreibt, sondern nur gestattet,
anderseits aber auch kein Gebot enthilt, eine Anwendung
von Fliehkraft, die iiber das zur Bildung eines gleichmiiBig
diifinen Filmes an der Entladekante gebotene Ma8 hinausgecht,
zu unterlassen., Statt von einem "Werzicht auf das ... Ab-
schleudern ... durch die Fliehkraft" (S. 34 der Urtecils-
ausfertigung) zu sprechen, hitte man dann die gegenstind-
" liche ILehre des Streitpatents auch dahin beschreiben kon-
non, daB nach ihr nicht die Notwendigkeit besteht, die als
glcichmiiBig dlinner Film an der Entladekante verteilten
foinen Partikel unter Mitwirkung von Fliehkraft in und
durch das elektrostatische Feld zu bringen. Dariiber,
welche Grenzen im einzelnen dem Einsatz von Fliehkraft
gesetzt sind, ist im VerletzungsprozeB zu entscheiden.

ee) Schon die bisherigen Uberlegungen fiihren zu dem
Ergebnis, da8 die Versuche der Kligerin, durch entspre-
chende Neufassung des Anspruchs 1 den Erfindungsgegen—
stand in dem von ihr angenommenen engeren Sinne, nim-
lich dahingehend zu bestimmen, daB8 der Einsatz mechani-
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scher Mittel, insbesondere der Fliehkraft, nur der gleich-
mdBigen Verteilung des Uberzugsmittels dienen, nicht aber
in das Feld hineinwirken diirfe, keinen Erfolg haben konnen,
vorausgesetzt,dal auch die allgemeinen Voraussetzungen

des patentrechtlichen Schutzes fiir einen Gegenstand, wie
er Oben im einzelnen durch Auslegung der Streitpatent-
schrift ermittelt vurde, zu bejahen sind. Da Schutzfihig-
keit, wie die weitere Untersuchung ergeben wird, zu be-
jahen ist, kann der schon in erster Instanz vorgebrachten
und im Berufungsrechtszug wiederholten Anregung der Klii-
gerin (vgl. Schriftsatz vom 29. Mai 1962, S. 25; hicrzu
Urteil des Nichtigkeitssenats S. 36), die flir den Anspruchs-
wortlaut einen jusspruch ilber die begrenzte Zulédssigkeit
der Verwendung von Fliehkraft empfiehlt, nicht entspro-
chen werden., Verstdrkt gilt dies fiir den erst in der Beru-
fungsverhandlung unterbreiteten weiteren Vorschlag der
Klégerin, der nicht nur das Verbot einer Verwendung zu-
sitzlicher Fliehkraft ausspricht, sondern zusédtzlich den
Anspruch 1 zu einem Vorrichtungsanspruch umgestalten
mdchte. Eine solche Anderung der Patentkategorie, dic
zugleich den patenrechtlichen Schutz inhaltlich dndern
wiirde (vgl. z.B. § 6 Satz 2 PatG), ist nur statthaft bei
einem dem Wesen der Erfindung offensichtlich nicht gerecht
werdenden Fehlgreifen in der Ausdrucksweise (Urteil des
fritheren I, Zivilsenats vom 14. Juni 1960 - GRUR 1960,
483, 484 - Polsterformkbrper). Hierfiir ist jedoch im
vorliegenden Falle nichts dargetan.

- e -
Pere=x o e =Y

Korper zusidtzlich eine ausgedehnte Durchgangsdffnung
bestimmter Art und als technische Voraugsetzung hierfiir
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einen besonderen Innenteil neben der (AuBen-)Glocke vor-
sieht, waren im Priorititszeitpunkt des Streitpatents
(5. Miirz 1948) neu: '
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meldune 13 620/47.

Diesc drei vorbekannten Losungen, die dem Streit-
patent am nédchsten kommen, sind in der Streitpatent-
schrift bei Schilderung des Standes der Technik eingehend
erdrtert (vgl. oben zu I 1 a - ¢). Hier im Rahmen der HNeu-
heitspriifung geniigen folgende Hinweise:

Zu_1l: Das deutsche Patent 414 593, das ein Zerstduben
von Fliissigkeiten durch elektrische Iladung fir gewisse An-
wendungsbereiche als schon bekannt bezeichnet (Gasreini-
gung, Medikamentenversprithung, Iuftbefeuchtung, vgl.
Eingang der Beschreibung), betrifft ein Verfahren zum
Eindampfen oder Eindicken von Flilssigkeiten, weicht somit
schon in der Aufgabenstellung vom Streitpatent ab,so dal
Heouheitsschiédlichkeit entfdllt. Die Zerstdubung soll
-~ abweichend von dem beim Eindicken und Eindampfen bisher
nur bekannten Einsatz mechanischer Mittel, als welche
Druckluft und Fliehkraft ausdriicklich genannt werden -
nach der Iehre jenes Patents in erster linie auf elek-
trischem Wege erfolgen, dort bezeichnet als "elektrischer
Wind" (Anspruch 1), jedoch bei Bedarf unterstiitzt durch
die konventionellen Mittel der Druckluft (Apspruch 3)
oder der Fliehkraft (Anspruch 4). Im letztgenamnten Fall
soll "eine umlaufende Scheibe oder Walze" verwendet wer-
den, "deren Rand oder Riinder als Elektrigitdtsausstrimer
wirken" (vgl. Anspruch 4).
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Gemdf8 dem letzten Abschnitt deér Beschreibung 1léft
sich die elektrische Zerstdubung mit einer - als schon
bekannt bezeichneten -~ Niederschlagung der getrockneten
Teilchen kombinieren, indem man dem Elektrizitétsaus-
stromer eine Gegenelektrode gegeniiberstellt.

Zu_2: Das franzdsische Patent 908 391 betrifft ein
Verfahren zur Feinverteilung fliissiger oder fester Teil-
chen., Dieses Verfahren ist dadurch gekennzeichnet, daf
~ angtelle der von jenem Erfinder behaupteten bisherigen
Alleinverwendung mechanischer Mittel wie Druck, Geschwin-
digkeit, Zentrifugalkraft, Transport in einem fliisaigen
Mecdium usw. - die zu zerstdubenden Teilchen mit Elektri-
zitdit gleichen Vorzeichens aufgeladen werden. Die Auf-
ladung kann erfolgen vor ihrer Feinverteilung (S. 1 Z. 25),
wobei dic Teilchen auf ein mbglichst hohes negatives Po-
tential gebracht werden. Sie kann - und dies ist der dem
Streitpatent am nichsten kommende Fall - weiter erfolgen
wobei dann die Offnung des Zerstidubers oder der Diise so
ausgubilden ist, daB sie Spitzen oder scharfe Kanten auf-
weist, die als Elektrizitdtsausstromer wirken. Weiter kann
die Aufladung auch noch nach dem AusstoB der Teilchen er-
folgen. SchlieBlich ist in den Anspriichen 4 und 5 jencs
Patentes noch eine Aufladung durch Beschiessen der Teil-
chen mit Kathodenstrahlen oder durch HMischen mit bereits
nogativ aufgeladenen Teilchen vorgesehen.

Als Anwendungsmtglichkeit jener Erfindung werden -
genannt: "Peinture au pistolet%, ferner plastisches
Farben und plastischer Uberzug, bessere Zerstdubung und
Zerstreuung brennbarer Fliissigkeiten, Herstellung kiinst-
licher Nebel, sodann noch schlagwortartig und ohne néhere
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Erlduterung: Desinfektion, Brandbekidmpfung, Signalfeucr,
Speisen von Dieselmotoren. AbschlieB8end heiBt es noch,
die Erfindung beschrédnke sich nicht auf die zuvor beson-
ders beschriebenen, sie zZur Realisierung bringenden Wege
(moyens), sondern sie erstrecke sich auf deren sémtliche
Varianten.

Diese Vorvertffentlichung veranlafBte die Erteilungs-
bchdrde, beim Streitpatent die Aufnahme des Ausdrucks
"ohne Verwendung von Druckluft" in den Oberbegriff des
Anspruchs 1 zur Abgrengzung gegeniiber dem bekannten Stand
der Technik zZu fordern (Zwischenbescheid des Beschwerde-
senats vom 12. April 1959, ErtA II, 443, 472, 48l). Auch
die Streitpatentschrift geht, wie oben zu I 1 a ndher
dargelegt, erkennbar davon aus, daB nicht nur sonstige
vorbekannte Ausfiihrungen, nach denen die Partikel erst
nach ihrem Eintritt in das elektrostatische Feld von den
.Feldkrédften erfalt werden sollen, sondern daB speziell
auch die - in diesem letzteren Punkie andersartige -
franztsische Losung die Verwendung von Druckluft und
Spritgpistole vorschreibt. Die Klidgerin behauptet dem-—
gegenilber, in der Streitpatentschrift sei beziiglich der
franzbtsischen Druckschrift der Stand der Technik unrich-
tig wiedergegeben, denn der - von der Erteilungsbehdrde
zur Stiitze ihrer Ansicht im wesentlichen angezogene -~
Augdruck "peinture au pistolet" begeichnet nicht das
Losungsmittel Spritzpistole, sondern das fertige Arbeits-
erzeugnis, das nach Spritzmslerei aussehe, aber auch auf
anderem Weg hergestellt sein kodnne.

Mit dem gerichtlichen Sachverstéindigen tritt der
Senat dieser Auffassung der Xl&igerin bei, daB im Ertei-
lungsverfahren und auch in der Streitpatentschrift der

_d
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Stand der Technik bezliglich der franzésischen Ldsung, so-
weit der Gebrauch von Druckluft und Spritzpistole in Rede
steht, unrichtig gesehen ist. Der umstrittene Ausdruck
"peinture au pistolet"™ steht nicht im ersten Hauptabschnitt
Jener Druckschrift, die von den ILdsungsmitteln handelt und
insoweit 5 Verfahren zur Wahl stellt, sondern im zweiten
Hauptabschnitt, wo von den Anwendungsmiglichkeiten der
Erfindung gesprochen wird. Die dem umstrittenen Ausdruck
unmittelbar folgenden Erléuterungen, zumal die Formuliec-
rung “peintures épaisses", machen sichtbar, daB nicht ein
weiteres Losungsmittel, sondern daB eine bevorzugte Anwen-
dungsmdglichkeit der Erfindung angegeben wird, die Ver-
wendung von Druckluft und Spritzpistole mithin gumindest
nicht der einzige Weg zur Ausflihrung der franztsischen
‘Erfindung ist.

Fehlt somit bei der franzdsischen Exrfindung dexr im
Erteilungsverfahren angenommene Gegensatz zur Lehre des
Streitpatents, so nimmt sie doch die Lehre des Streit-
patents nicht neuheitsschiidlich vorweg, denn die Lehre
des franztsischen Patents sagt nichts ilber eine Gestal-
tung des Spriihkopfes als eines ring- oder glockenfiérmigen
Kérpers und schreibt nicht vor, da8 das Uberzugsmittel
fiir die elektrostatische Zerstdubung vorzubereiten ist,
indem es als gleichmiéBig dlinner Film sich zundchst auf
der Innenwandung einer Glocke oder eines Rings in feincn
Partikeln bis zur Entladekante verteilen soll.

Zu _3: Der in diesem Abridgement beschriebene Gegen-
stand entspricht dem Oberbegriff des Streitpatents; In-
haberin der zugrunde liegenden, nicht vorverdffentlichten
australischen Patentanmeldung ist die Beklagte. Der dort
enpfohilene. Zerstduber weist cine Vielzahl von DurchlagB-
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tffnungen auf, durch die das Uberzugsmittel in Tropfen-
form (inert droplets) austritt. Es handelt sich nicht um
einen ring- oder glockenformigen Korper, es bildet sich
auch nicht -~ wie beim Streitpatent - ein gleichméBiger
dimner Film; das Uberzugsmittel wird nicht von einer
messerartigen scharfen Kante abgespriht.

Obgleich das Abridgement nicht ausdriicklich sagt,
daB die Vorrichtung ohne Druckluft arbeitet, wird sie in
der Streitpatentschrift (S. 2 Z. 46) so gewertet, und diese
Féststellung ist von keinexr Seite bestritten. Fir ihre
Richtigkeit spricht der Ausdruck "inert droplets", ferner
Figur 1 der Zeichnung; hiernach ist das Sprithmittel in
mehreren iibereinander gestapelten Behdltern gesammelt,
von jedem Behidlter geht ein Verbindungsschauch zu dem
mit den vielen kleinen Durchlaf8sffnungen wersehenen Auf-
tragkopf (applicator head), der seinerseits in mehrere
Kammern unterteilt ist. Der Erfinder jenes Patents hat
offenbar eine Schwierigkeit darin gesehen, auch dic oberen
Teile des Auftragkopfes hinreichend mit dem Uverzugsmittel
ZUu versorgen.

5; britische Patentschrift 147 827.(1921);
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8. franzpeische Patentschrift 715 561 (1931);
9. US-Patentachrift 2 270 341 (1942);
10. US-Patentschrift 2 334_648_(1943).
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Alle Losupgen vorstehend zu 4 bis 10 stehen dem Streit-
patent wesentlich ferner,
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Die Druckschrift zu 4 beschreibt ein "Gerdt zur
elektrischen Dispersion von Fliissigkeiten", geeignet ectwa
fiir die Herstellung von Fasern. Die aus einer festen lmi-
schen Diise ausgeprefite oder von einer sich drehenden
glockenitrmigen Diise mittels Fliehkraft abgeschleuderte
Fliissigkeit wird jedoch erst nach dem Verlassen der Dlise
der Wirkung des elektrostatischen Feldes unterworfen,
sie wird nicht einer Verteilervorrichtung zugefiihrt, die
cine Potentialdifferenz aufwiese, s0 daB Feldkrdftc be-
reits beim AbstoB der Partikel von der Diise wirksam wiir-
den. Dies gilt, wie die miindliche Verhandlung ergecben hat,
auch dann, wenn die Abgabevorrichtung trompetenftrmig,
wie in Figur 4 dargestellt, ausgebildet ist und eine ge-
wisse HuBere Ubereinstimmung mit dem in Figur 1 der
Streitpatentschrift dargestellten Sprilhkopf bestehen mag.
Vom "glockenfdrmigen Ende" der in Figur 4 jener: Druck-
schrift dargestellten Abgabevorrichtung wird némlich dic
Fliussigkeit "durch die Zentrifugalkraft in Aas konvektive
Entladungsfeld geschleudert¥ (aa0 S. 2 2. 112), mithin
steht das glockenfdrmige Ende selber nicht unter elektri-
scher Spannung und ersetzt nicht eine der beiden in
Figur 1 der zugehdrigen Zeichnung dargestellten Elektro-
den.

Das GerHt zu 5 betrifft einen Olbrenner. Druckluft
und Fliehkraft sind nutzbar gemacht; es stellt sich nur
das Problem der restlosen Verbrennung des Bremnnmittels im
geschlossenen Raum, wozu es naturgemidB der Druckluftzu-=-
fuhr bedarf, nicht aber das Problem der gleichméBigen
Peaufschlagung der verspriihten Masse auf einem Gegenstand.

Die Lehre des Patents zu 6 betrifft ein Verfahren
zum Raffinieren von Petroleum, mithin eine anderc Aufgabe.
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Immerhin erfolgt das Zerstduben durch Kombination mechani-
scher Flieh- und elektrischer Feldkrédfte, wobei erstecre
von einer rotierenden Scheibe ausgehen, die von auflen
oder von oben mit der zu zZerstiubenden Fliissigkeit ver-~
sorgt wird. Ahnlich wie bei der Ibsung nach dem deutschen
Patent 414 593 ist auch hier der Scheibenrand messerar-
tig scharf und dient als Entladekante.

Die erst in der Berufungsinstanz entgegengehaltene
Druckschrift zu 7 betrifft ein Gerdt zum Zerstduben von
Lacken mittels eines glockenfdrmigen Zerstiéuberkopfes,
der sich mit hoher Geschwindigkeit dreht; Druckluft ist
ausdriicklich ausgeschlossen, es fehlt aber auch jegliche
Verwendung elektrostatischer Feldkrédfte.

Auch bei der franzdsischen Losung gemi8 der Druck-
schrift oben zu 8 fehlt jeder Einsatz von Feldkréften,
es handelt sich um ein Spezialgerdt zum Anstrich von
Rippenheizungen, das mit Fliehkraftwirkung der Farbe
arbeitet.

Diec beiden Losungen gemif den US-Druckschriften oben
zu_9_und 10 sehen zwar den Einsatz elekirostatischer
Feldkréfte beim Uberziehen von Gegenstidnden vor, jedoch
- #hnlich dem Vorschlag des Hlteren US-Patents 692 631
(vorstehend zu 4) - erst nech Einbringung der breits
zerstdubten Partikel in dieses elektrostatische Feld,
Auch hier hat die Verteilervorrichtung keine Potential-
differenz, es bildet sich nicht um einen glocken- oder
ringformigen XKorper ein gleichmiifiig dinner Film, der von
einer Entladekante durch Feldkridfte abgespriiht wilrde.
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Die sonstigen vorbekannten Losungen, die im ange-
tochtenen Urteil unter IV 2 (S. 19 £f der Ausfertigung)
im eingelnen aufgefiihrt und im schriftlichen Gutachten
des gerichtlichen Sachverstindigen (S. 35 - 41, zu 1 bis
8) behandelt sind, liegen dem Streitpatent wesentlich
ferner und scheiden als heuheitsschiddlich schon des-
halb aus, weil dort elektrostatische Feldkréifte nicht
zur Anwendung kommen,

Die Lehre des Streitpatentes ist somit neu.

bereichert. Die schon bekannten Verfahren zum Uberzichen
von Gegenstéinden unter EinfluB eines elektrostatischen
Feldes sind durch die Iehre des Patents verbessert wor-~
den. Dabei ist dem Nichtigkeitssenat (S. 24 des angefochte-
nen Urteils) sowie dem gerichtlichen Sachverstindigen
(Gutachten S. 48) darin beizupflichten, daB die mit elek-
trostatischen Peldkrédften erbeitenden Verfahren zum Zer-
stduben und zum Auftragen von Fllissigkeiten auf Gegen-
stinden ganz allgemein und ohne Riicksicht auf die konkrete
Gestaltung dieser Verfahren den ausschlieB8lich mit mecha-
nischen Mitteln arbeitenden Verfahren tiberlegen gind, und
zvar wegen der besseren Steuerbarikeit und der grtSeren
Sauberkeit des /rheitsverlaufs, wegen der nahezu rest-
losen Ausnutzung der Uberzugsmittel und der dadurch cr-
mPglichten Einsparung en Material und Arbeitsaufwand und
schlieB8lich wegen der grtBeren GleichmiBigkeit des Uber-
zugs, zumal denn, wenn es sich um unregelméig gefornte
Gegenstﬁn@e handelt.
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2, Als mit dem Streitpatent vergleichbar kommen nur
Losungen in Betracht, bei denen die Flilssigkeit nicht nur
zerstiubt und irgendwie im Raum verspritht wird (0lbrenner
usv.), sondern gleichmifiig auf Gegenstinde beaufschlagt
werden soll. Eine besondere Qualitit des Arbeitserzeug-
nisgses und die praktisch restlose Ausnutzung des Uber-
zugsmaterials sind aber nur erreichbar, wenn die elektro-
statischen Feldkrdfte schon beim Abstof der Partikel vom
Verteilerkopf wirksam werden und dadurch die weitere
Richtung der Partikel bestimmen., Dies setzt voraus, daf
der Verteilerkopf, wie immer er konstruiert sein mag,
gegeniiber den zu iiberziehenden Gegenstinden eine Potential-
differenz aufweist. Ernstlich mit dem Streitpatent ver-
gleichbar sind demnach nur die Losungen nach dem schon
mehrfach erwdhnten Abridgement der australischen Patent-
anmeldung und nach dem franzdsischen Patent 908 391,
letzteres freilich nur insoweit, als es zum Uberziehen
von Gegenstiéinden benutzt wird.

Pt egsy iy —yaef o =y L = Y Py g~ =

als voller Strahl (jet) aus der Dilse heraus und mu8 als
solcher einzig durch das elektrostatische Feld zerteilt
werden, wenn nicht zusédtzlich Druckluft verwendet wird.
Letzteres aber filhrt zu einer unterschieulichen Grifle

der Partikel, zu deren unterschiedlicher Bewegungsrich-
tung und damit zu ungleichmiBiger Musterbildung. Das
Streitpatent vermeidet diese Nachteile durch die vor dem
eigentlichen Zerstduben vorgenommene Verteilung des Uber-
zugsmittels und durch seine Verformung zu einem diinnen
Film auf dem glocken- oder ringfbrmigen Kérper. Die Lehre
des franzosischen Patents kennt keine vergleichbare Vor-
behandlung des Uberzugsmittels. Nicht nur Vorzug, sondern
bis zu einem gewissen Grade auch Schwiiche des franzdsischen
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Patents ist die ungewdhnliche Vielfalt der zur Auswahl
gestellten Losungsmittel sowie der in der Patentschrift
beanspruchte breite Anwendungsbereich; das IFenhlen einer
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der Schrift Gesagte vielfach als bloBe Anregung erscheinen,
das einer weiteren Priifung fiir wert erachtet wird.
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dem zu {iberziehenden Gegenstand in hoher Potentialdiffe-
renz stehenden - Auftragskopf, jedoch nicht gebildet als
ein zweiidlizer glocken~ oder ringférmiger Kdrper, sondern
als ein einstiickiges Bauteil. Dieses Gebilde ist am Rand
mit vielen DurchlaBoffnungen versehen, "durch die das
Material in trédgen Tropfen austritt". Die damit gegebenc
Gefahr einer Verstopfung des Materialflusses ist beim
Streitpatent durch die Zweiteiligkeit des Zerstéuber-
kopfes und die Verschiebbarkeit der beider. Teile zuein-
ander vermieden. Soweit die Glocke drehbar ist (Fig. 4
und 5 der Zeichnung), liegt es auf der Hand, daB die

bei der australischen Losung gegebenen Gefahren hier
nicht bestehen. Aber auch bei bloB axialer Verstellbar-
keit der beiden Teile, wie dies in Figur 1 der Streit-
patentschrift gezeigt ist, ktnnen etwa sich festsetzende
Teilchen durch Hin- und Herbewegen des Innenteils ver-
hdltnismiBig leicht entfernt werden. Selbst dann aber,
wenn es an einer Verstellbarkeit der beiden Teile (diec
ja erst im Unteranspruch 3 des Streitpatents als Merk-
mal genannt ist) fehlt, léBt sich der rundum verlaufcndo
Schlitz zwischen den beiden Teilen des Zerstduberkopfes
bei Verstopfung durch einfache Blirsten~ oder Schabegeriite
schnell und ohne Schwierigkeit wieder ¢ffnen und reinigen.
Es ist jedenfalls leichter, als wenn eine Vielgahl kleiner
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Offnungen bestiinde, wie es die australische L&sung auf-
weist. Dort ist das Reinigen der Offnung nicht nur sehr
umstdndlich, es erfordert auch besondere Sorgfalt, weil
eine nicht restlos oder eine nicht an allen Stellen gleich
intensive Sduberung der AusfluBstellen dazu filhren kann,
daB das Material in unregelmiBiger Verteilung verspriiht
wird.

IV. Die Lehre des Streitpatents geniigt schlieflilich
den hinsichtlich der Erfindungshohe zu stellenden Anfor-
derungen.

Dicjenigen der vorbekannten ZerstHuber, welche - sei
es zum Uberziehen von Gegenstidnden sei es zum Verteilen
der Partikel im Raume ~ oghne Zuhilfenahme eines elektio-
statischen Feldes arbeiten, konnten, jede fiir sich oder
auch als geschlossene Gruppe betrachtet, ~inen Hinweis
fiir die Lehre des Streitpatentss nicht ge“ven, da die Mit-
wirkung von Feldkriften bei der ZerstHubung der Partikel
und bei ihrem Transport auf den zu iiberziehenden Gegen-
stand hin schlechthin das L&sungsprinzip der vorlie-
genden Erfindung darstellt., Die sonstigen in der Streit-
patentschrift gegebenen Weisungen itber “Festaltung des
Verfahrens und iUlber Konstruktion der Vorrichtung be-
treffen im Grunde nur die konkrete Realisierung dieses
technischen Prinzips in einer mdglichst sinnvollen
Weigse. Diese erginzenden Weisungen in der Streitpatent-
schrift sind darauf abgestellt, bei einfachster Verfah-
rensgestaltung und moglichster Einfachheit auch der
Vorrichtung besonders glinstige Arbeitsergebnisse zu er-
halten.

Bei den IL8sungen nach den US-Patentschriften
692 631, 2 270 341 und 2 334 648, welche eine Mitver-
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wendung elcktrostatischer Feldkridfte bereits kennen, cr-
schien es den Erfindern geboten, die Partikel zunédchst
durch mechanische Krifte (Druckluft) in das elektrosta-
tische Fcld hereinzubringen. Diescr spdte Tinsatz der
Feldkrdfte fiihrte zur Bildung unterschiedlich groBer
Teilchen und zu ihrer nicht gleichméBigen Steuerung im
clektrischen Felde. Entsprechend den in jenen Erfindungen
gestellten andersartigen Aufgaben mochten diese Nachteile
nicht sonderlich zu Buch schlagen, flir Elektrolackierein-
richtungen aber blieb weiterhin das Problem des mdglichsot
glcichmédfBigen Beaufschlagens der Gegenstlinde und der mog-
lichst restlosen Materialausnutzung unzel3zs,

Den Lehren nach der franzdsischen Patentschrift
908 391 sowie nach dem australischen Abridgement kommt
das Verdienst zu, erkanmnt zu haben, daB die elektrosta-
tischen Feldkrdfte schon bei AbstoB der Partikel vom Auf-
tragskopf zum Einsatz kommen sollten und daB es zu diesem
Zyecke geboten ist, eine Potentialdifferenz zwischen den

Auftragskopf und dem zu ilberziehenden Gegenstand herzu-

stellen, In beiden Patentschriften fehlen aber Lehren
dazu, wie die Partikel fiir diec Zerstdubung im olcktro-
statischen Feld vorzubereiten sind. Die .Sranzdsische
Lésung sagt iiberhaupt nichts ilber die Gestaltung des
Kopfea, nimmt dariiber hinaus die fiir eine Feinvertei-
lung und homogenc Zerstidubung abtrégliche Mafnahme der
Druckluftverwendung immerhin als eine Mbglichkeit in
Kauf, erkennbar in der Annahme, daB es so oder so eines
Transportes der Partikel in das elektrostatische Feld
bedarf; auch die australische I8sung verzichtet darauf,
die Partikel vor ihrem AbstoB in das elektrostatische
Feld zu einer sinnvollen Ordnung zu gruppieren, um den
Einsatz der elektrostatischen Feldkrdfte moglichst wirksan



zu machen; sie nimmt dariiber hinaus den Nachteil hin, daf
die Partikel sich in den vielen kleinen AuslaBtffnungen
des Auftragskopfes stauen und diesen verstopien.

Das Verdienst des Erfinders des Streitpatent:s be~
agteht darin, erkannt zu haben, dafl das bei der mechani-
gchen Zerstiiubung an sich bekannte Losungsmittel der
Glocke, auf deren Innenwandung sich die Partikel zu
cinem gleichmidfigen dilnnen Film vorsortieren kinnen,
durch dic neue Methode der Zerstdubung mit Hilfe eines
elektrostatischen Feldes nicht etwa iiterholt war, sondern
in modifizierter Form im Rahmen des neuen Verfahrens ver-
wrdoar blielb, sei es nun, dafll man bel feststehender Glocke
die Flilssigkeit auf Grund ihrer bloBen Schwerkraft auf dic
horizontal liegende Entladekante herabflieBen 1ldf+t, sci
es, daf man bei drehbarem Zerstiuberkopf Fliehkrifte
unterstitcend einsetzt., Die Mitverwendung der Fliehkrafd
in diesem vorbereitenden Stadium war dem heabsichtigten
Einsatz elcktrostatischer Feldkriéifte nicht schidlich,
sondern im Gegenteil férderlich. Um zu dieser Erkenntnis
zu kommen, war zudem der Besorgnis zu begegnen, dafl me-—
chanische Kriifte zumindst dann, wenn sie wie die Flieh-
kraft auer zu den Iinien des elektrische. Kraftfeldes
verlaufen, die Virkung der Feldkriifte stdr,en, diese
Feldkrifte bremsen, umlenken oder sonstwie beeintrich-
tigen kdnnten. Es ist, worauf die Beklagte zutreffend
hinweist, zundchst Uherraschend, daB die Glocke als ein an
sich doch viel benututes Mittel zur Erziclung der Feinver-
Gegenstinden doch nur in zwei Fdllen als vorbekannt nach-
gewiesen ist: beim US-Patent 1 861 475 und beim franzi-
sischen Patent 715 561, mithin nur fir Ldosungen, die
den Einsatz oder auch nur die Mitwirkung clektrostati-
scher Feldkriifte nicht kennen. Diese Zurlickhaltung wird
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einer Fliissigkeit im Raum oder ihrem Aufbereiten fiir eine
moglichst restlose Verbrennung - nicht nur auf eine feine
Verteilung der Partikel, sondern ebenso auf ‘ihre richtige
und genaue Richtunggebung besonders ankommt.

Der Erfinder des Streitpatentes hat demgegeniiber
zwvelerlei erkannt: erstens, daB die vorgenannten Besorg-
nisse unbegriindet, zumindest aber ausriumbar sind, da
ndmlich beim Verlassen der Entladekante etwa noch vor-
handene Schwer- und Fliehkrdfte schon bald ihre Wirkung
gegeniiber den immer wirksamer werdenden elektrischen Feld-
krédften verlieren, zweitens, daB der Einsatz der Glocke
als Mittel zur Vorsortierung der Partikel zu einem diinnen
gleichmiiBigen Film auch fiir den anschlieB8enden Vorgang
der Feinverstdubung mit Hilfe des elektroctatischen Feldes
bedeutsame Vorteile bietet.

Konnte die australische und die franzosische Ldsung
gur Kombination des Streitpatentes nichts Entscheidendes
beitragen, weil dort jeweils das Uberzugsmaterial un-
prépariert zur Zerstidubung gelangte, so war auch dem
deutschen Patent 414 593 ohne erfinderisches Bemithen
nicht zu entnehmen, dafl ein glocken~ cder ringformiger
Kérper speziell gzur Feinverteilung dexr Partikel vor ihrem
clektrischen Zerstduben besonders geeignet sei. Abgesehen
davon, daB dort nicht eine Glocke, sondern eine Scheibe
oder Walzc empfolien ist, dient die dort beschriebene
Yorrichtung dazu, Fliissigkeiten eingzudampfen oder ein-
gudicken, indem sie durch ein kilhlendes oder trocknendes
Medium hindurchgefithrt werden. Die dort -~ iibrigens nur
fakultativ ~ empfohlene !litverwendung von Fliehkraft oder
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auch von Druckluft neben den elektrostatischen Krdften
mochte dahin gewertet werden, dafl es entsprechend der
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welchen mechanischen Krédften einzusetzen. Der Einsatz mecha~

nischer XKr#fte neben elektrischen Feldkréften fiir jenen Fall
sagt aber noch nicht, daB ein sqlch kombiniertes Verfahren
auch dort vertretbar gewesen wire oder sogar nahe gelegen
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Fall, mit dem das Streitpatent allein zu tun hat, war eher
Storung als Forderung der elektrischen Feldkrifte durch
miteingesetzte mechanische Kréfte zu besorgen.

Schon der Nichtigkeitssenat (Urteilsausfertigung
3. 35) hat ferner bei Priifung der Erfinfungshthe des
Streitpateit:s mit Recht dem Unmstand besondere Bedeutung
Prioritédt von 1944 ausgestatteten australischen Patent-
anmeldung 13 620/47 ist. Die Beklagte habe nicht nur das
Abridgement, sondern sie habe die vollen Unterlagen dieser
Anmeldung gekannt. Wenn es aber sogar ilir sie volle vier
Jahre gedauert habe, bis sie zur Losung des Streitpaten-
tes gekommen sei, so spreche auch dieser Umstand dafiir,
daf hier ein echt erfinderischer Schritt vorliege. Dem ist
noch hinzuzusetzen, daf die Kl&gerin, obwohl die Mutter-
gescllschaft der kurz vor dem erstinstanglichen Urteil
aus dem Rechtsstreit ausgeschiedenen Erstklégerin immer-
hin Inhaberin des mehrfach erwihnten,recht alten deutaxien
Patents 414 593 war, ebensowvenig wie die frilhere Erst-
kléigerin oder deren Muttergesellschaft die L&sung des

_
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Streitpatents gefunden hat, letztere vielmehr in ihren
beiden nachversffentlichten aber prioritédtsélteren deut-—
schen Patenten 911 109 und 962 590 (angemeldet 1943 bzw.
1944) das Uberziehen von Gegenstinden mit Hilfe eines
elektrostatischen Feldes durch Mittel ganz anderer Art
zu verbessern suchte: Durch Ausl8sen mechanischer Schwin-
gungen der spitz geformten Ausspritzdiise auf elektro-
dynamischem Wege (d.P. 911 109) oder auch durch Einbau
einer dritten Elektrode (Zwischenelektrode) zur bessercn
Zusammenfassung des Spriihstrahls. Gegeniiber diesen kompli-
zierten Liisungen heben Verfahren und Vorrichtung des
Streitpatens sich durch besondere Einfachheit ab.

Dic Losungsmittel des Streitpaters sind ndmlich
darauf abgestellt, elektrische Feldkrédfte, deren Anwen-
dung an sich bekannt war, flir den spveziellen und verhdlt-
nisméBig engen Anwendungsbereich des Streitpatents, nim-
lich fiir das gleichméBige Uberziehen vor Gegenstinden,
in technisch besonders ginnvoller Weice »um Einsatz zu
bringen. Soweit der gerichtliche Sachverstdndige in der
Lehre des Streitpatents nichts Erfinderisches mehr er-
blickt, da die franzidsische Patentschrift 908 391 viel-
fache Anregungen zum Einsatz elektrostotischer Krédfte
geboten habe, vermag der Senat gerade 'v3gen des allzu
globalen und wenig bestimmten Chrakters dieser Anre-
gungen in der Gesamtwertung dem gerichtlichen Sachver-
stindigen nicht zu folgen, zumal sein aus der US-Patcnt-
schrift 692 631 entnommenes weiteres Argument, im Priori-
tédtszeitpunkt des Streitpatents seien unter elektrischer
Spannung stehende trompeten- oder glockenfdrmige Sprih-
kopfe bereits bekannt gewesen, sich nicht aufrecht er-
halten 148t (vgl. oben zu II 4).
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Sind hiernach fir den Anspruch 1 (Verfahrensanspruch)
und fiir den Anspruch 2 (Vorrichtungsanspruch) die Voraus-
sctzungen patentrechtlichen Schutzes gegeben, so handelt
egs sich bei den Unteranspriichen zumindest nicht um platte
Selbstverstindlichkeiten, sondern um zweckméiBige Weiter-
bildungen des in den Anspriichen 1 und 2 beschriebenen
Erfindungsgegenstandes. Gegen ihre Aufrechterhaltung be-
stehen keine Bedenken, zumal besondere Angriffe insoweit
nicht erhoben sind.

Die Berufung der Klédgerin war mithin als unbegriindet
zuriickzuweisen. Dic Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42
Abs. 3, 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG; sie begieht sich
auf die gerichtlichen und auf die auBergerichtlichen Kostcn
des Berufungsverfahrens.

Nastelski Bock Spreng ClaBen Schneider
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