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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 3. Dezem-

ber 1970 unter Mitwirkung des Senatsprisidenten Dr. Spreng

und der Bundesrichter Triistedt, ClaBen, Ballhaus und
Dr. Bruchhausen

fiir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des
Bundespatentgerichts vom 8. Oktober 1963
wird auf Kosten der Kl&dgerin zuriickge-

wiesen,

~Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents
(DBP) 4D @D, das mit Wirkung vom 10. April 1954 er-
teilt worden ist.

Das Patent betrifft ein "Verfahren zur Herstellung
von elastischen Schaumstoffen aus Polyestern und
Diisocyanaten". Es wurde mit folgenden Patentanspriichen
erteilt:

"1. Verfahren zur Herstellung von elasti-
schen Schaumstoffen aus Polyestern und
Diisocyanaten, dadurch gekennzeichnet,
dafl ein bekanntes, aus Polyestern und
Diisocyanaten bestehendes Reaktionsge-
misch in Gegenwart einer bis zu 0,05
Gewichtsprozent des Gemisches reichen-
den Menge Silikontl verschdumt wird.

14



Matthias Prinz

Rechtsanwalt WWW.prinz.law

-3 -

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 das Silikondl in
Form einer wiSrigen Emulsion verwendet
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, da8 man eine Emulsion
von etwa 1 Teil Silikonol in 3 Teilen
Wasser verwendet."

Zur Begriindung ihrer Nichtigkeitsklage hat die
Klédgerin u.a. vorgebracht, der Hauptanspruch des
Streitpatents stelle keine nacharbeitbare technische
Lehre dar, weil dieser Anspruch keine untere Grenze
fiir den Silikontlzusatz enthalte. Sie hat ferner gel-
tend gemacht, dem Gegenstand des Streitpatents komme
gegeniiber dem druckschriftlichen Stande der Technik
und gegeniiber einer offenkundigen Vorbenutzung Er-
findungshche nicht zu.

Die Beklagte hat fristgerecht widersprochen. Zur
Erfindungshthe hat sie u.a. ausgefiihrt, Silikontl sei
im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents nur als Mittel,
die Schaumbildung zu verhindern (Entschidumer), bekannt
gewesen. Nach dem Streitpatent erfolge jedoch der Zu-
satz zu einem Reaktionssystem{ das unter COZ-Ent—
wicklung einen Schaum bilde. Es sei nicht naheliegend
gewesen, die bekannten speziellen Antischaumittel vom
Typ der Silikon&le zur Schaumstabilisierung auf dem
Gebiete der Schaumstoffe aus Polyestern und Diisocyana-
ten zu verwendsn.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil hat die Kligerin Berufung
eingelegt. Sie beantragt, das angefochtene Urteil auf-

JLaw — Gesetze und Urteile

Available on the
Kostenlos (mobile App) D App Store

Uber 200 Gesetze JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS
Uber 100.000 Urteile - —

1

SO T P ST T o

SS (oCT SOCqUSTeCT STe DTS S U

OYIN J ey

VANV RREY



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Tl

- 4 -
zuheben und nach den Klageantrigen zu erkennen.

Die Beklagte beantragt, die Berufung der Klidgerin
zuriickzuweisen.

In der Berufungsinstanz haben die Parteien ihr
erstinstanzliches Vorbringen weiter ausgefiihrt und er-
gédnzt. Zusidtzlich zu den schon in erster Instanz in Be-
zug genommenen Patentschriften und sonstigen Vercffent-
lichungen haben sie eine Reihe weiterer Patent- und Aus-
legeschriften sowie eine Vielzahl von Ausziigen aus dem
Schrifttum und Merkblédtter sowie Rezepturen iiberreicht.
Uber ihren erstinstanzlichen Vortrag hinaus hat die
Kldgerin u.a. noch geltend gemacht, dem Streitpatent
fehle es auch an Brauchbarkeit und technischem Fortschritt.
Die Behauptung offenkundiger Vorbenutzung hat die Kl&gerin
in zweiter Instanz fallen gelassen.

Die Kligerin hat ein Privatgutachten von Diplom-
Chemiker Dr. Gerd REEE vom 24, Dezember 1964 nebst
Nachtragsgutachten vom 29. Mirz 1965 und 1. September 1966
sowie einen Bericht nebst 86 Mustern iiber das Ergebnis
von Versuchen vorgelegt, die im Versuchslaboratorium
der Kligerin unter Leitung des Diplom-Chemikers DaGilllllllR
vorgenommen worden sind. Ferner hat die Kl&gerin die Ab-
schrift eines Gutachtens von Prof. Dr. Dr. h.c. Franz PEEED
von der Technischen Hochschule MEl® vom 28. August 1967
vorgelegt, das er als gerichtlicher Sachverst&@ndiger in
dem Verletzungsstreit der Nichtigkeitsbeklagten gegen
die Firma OSMENMES-Werke GmbH (OLG Miinchen 6 U 2484/64)
erstattet hat.
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Die Beklagte hat ein Privatgutachten von Pro-

fessor Dr. W@l von der Universitidt M@l liber-
‘reicht.

Als gerichtlicher Sachverstédndiger hat Profes-
sor Dr. Dietrich B aus D@D cin schriftli-
ches Gutachten erstattet und es in den miindlichen
Verhandlungen vom 15. Dezember 1966 und 3. Dezem-
ber 1970 ergidnzt und erldutert.

Entscheidungsgriinde:

I'

1. Das Streitpatent betrifft nach der Uberschrift
der Patentschrift und der Einleitung der Patentbeschrei-
bung ein Verfahren zur Herstellung von elastischen
Schaumstoffen aus Polyestern und Diisocyanaten.

Die dem Streitpatent zugrunde liegende Aufgabe,
iiber die unter den Parteien keine einheitliche Auf-
fassung besteht, ist in der Patentschrift nicht aus-
driicklich hervorgehoben. Sie ergibt sich aber aus dem
Zusammenhang der Streitpatentschrift, insbesondere aus
den aufgefilhrten Nachteilen der als vorbekannt bezeich-
neten Verfahren, die zu verbessern sich der Erfinder
vorgenommen hat, in Verbindung mit den Vorteilen, die
das Streitpatent zu erreichen sucht.

In seinem Bericht iiber den Stand der Technik im
Anmeldezeitpunkt (Beschreibung S. 1 Z. 4 ff) teilt
der Erfinder des Streitpatents zunichst mit, die Her-
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stellung von Kunstharzschaumstoffen auf der Basis
eines Polyestergemisches mit einem Diisocyanat durch
Vernetzung mit Wasser unter Anwendung eines Beschleu-
nigers sei seit Jahren bekannt. Durch Verdnderung der
Mischungsverhdltnisse des Polyestergemisches zum
Diisocyanat und wiederum dieser beiden Stoffe zu der
Menge an Wasser und Beschleuniger habe man es in der
Hand, die Dichte einerseits und die Zellengr®“Be anderer-
seits innerhalb gewisser Grenzen zu variieren. Mit zu-
nehmender Verringerung der Dichte durch VergrtBerung
der Zellen werde ein groBler Prozentsatz derselben ge-
6ffnet, so daB8 durchgehende Poren entstiinden, wodurch
die Standfestigkeit des Schaumkdrpers stark herabge-
setzt werde. Es bestehe hierbei auch die Gefahr der
Bildung von Poren (das Wort "Poren" wird im folgenden
auch fiir geschlossene Zellen verwendet) sehr ungleicher
GroBe. In der Patentbeschreibung heiffit es dann zum
Stande der Technik weiter, es seien, um Kunststoff-
schdume leichten Gewichtes mit einheitlicher Poren-
groBe zu erzielen, dem Reaktionsgemisch die Oberflédchen-
spannung herabsetzende Stoffe zugesetzt worden, und
zwar seien bisher Ole mineralischen Ursprungs oder
sulfurierte pflanzliche Ole (von 1 % und mehr, bezogen
auf das Polyestergemisch) vorgeschlagen worden. Diese
Ole hitten aber den Nachteil, daB sie die mechanischen
Eigenschaften des Fertigproduktes stark herabminderten.

An anderer Stelle der Beschreibung heift es zum
verfahrensmédBigen Ergebnis, daf die erfindungsgem#dB her-
gestellten Schaumstoffe sich insbesondere zur Herstel-
lung von Polstern eigneten, da sie "bei sehr gleich-
miBiger Porengréfe nur wenig offene Poren und daher eine

Gl

gute Standfestigkeit besitzen, jedoch wiederum ausreichend
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offene Poren, um eine gute Ventilation des Materials
zu gewdhrleisten" (Beschreibung S. 2 Z. 24 -~ 29),
Ferner wird zur verfahrensmifigen Wirkungsweise gesagt:
"Je groBer die zugesetzte Menge Silikondl (zur
Herabsetzung der Oberflichenspannung S. 2 Z. 5/6) ist,
desto groBer sind die gebildeten Poren. Andererseits
ist mit einer VergréBerung der Poren keine Verschlech-
terung der mechanischen Eigenschaften der hergestell-
ten Schaumstoffe verbunden, da gleichzeitig die Zell-
winde verstédrkt werden" (Beschreibung S. 2 Z. 9 - 15).

Diese Darlegungen in der Streitpatentschrift er-
geben im Zusammenhang als Aufgabe, daB es dem Erfinder
darauf ankam, das nach dem damaligen Stande der Technik
(Anmeldezeitpunkt) bekannte Schaumstoffverfahren in Rich-
tung eines brauchbaren Materials zu verbessern. Es soll-
te verfahrensméfBig die Moglichkeit geschaffen werden,
die Poren in gewissen Grenzen zu vergréBern, ohne daB
die Zellwédnde rissen und zuviel durchgehende Poren ent-
standen; es sollte dadurch im Ergebnis ein Schaumstoff
geschaffen werden mit einer méglichst einheitlichen Poren-
gréBe und mit moglichst guten mechanischen Eigenschaf-
ten.

Zur Lésung dieser Aufgabe schligt der Erfinder im
Hauptanspruch des Streitpatents vor, ein bekanntes aus
Polyestern und Diisocyanaten bestehendes Reaktionsge-
misch in Gegenwart einer bis zu 0,05 Gewichtsprozent
des Gemisches reichenden Menge Silikondl zu verschiumen.
Dabei soll, wie der Patentbeschreibung (S. 1 Z. 25 - 28)
zu entnehmen ist, das Silikonsl an die Stelle der seither
verwendeten Ule mineralischen Ursprungs oder sulfurierter
pflanzlicher Ole treten.
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2. Die Klidgerin macht geltend, die im Streitpatent
offenbarte Lehre setze den Durchschnittsfachmann nicht
in den Stand, den erstrebten technischen Erfolg zu er-
zielen. Es werde keine, eine Nachbenutzung ermdglichende
fertige Erfindung offenbart. Das Streitpatent miisse schon
deshalb der Vernichtung anheimfallen.

Im wesentlichen macht die Kligerin insoweit geltend
(vgl. Privatgutachten Dr. R@Ell§ S. 11): Die Erliuterung
der technischen Lehre des Streitpatents in der Beschrei-
bung gebe so gut wie keine Hilfe in der Wahl der geeigne-
ten Reaktionsbedingungen. Selbst die Angaben im Beispiel
seien diffus und teilweise sogar sinnlos. Unklar bleibe,
ob Polyester und Toluylen-Diisocyanat mit den iibrigen
Komponenten in einer Stufe verschiumt werden sollten
(Einstufenverfahren) oder ob aus den zuerst genannten
Substanzen zundchst ein Voraddukt gebildet werden solle
(Zweistufenverfahren).

Uber das Gemisch linearer, niedermolekularer Poly-
ester und Toluylen-Diisocyanat fehlten alle wesentlichen
kennzeichnenden Daten. Unerl&dBlich fiir die Nacharbeitung
des Beispiels seien zudem Angaben liber die Hydroxylzahl
und die Viskositdt des Polyesters und das Verhdltnis
von Isocyanat zu Hydroxyl-Gruppen im Reaktionsgemisch.

Weiterhin sei auch Silikonol kein ausreichend defi-
nierter Begriff. Insoweit meint die Kligerin (vgl. Schrift-
satz vom 14. Juli 1966 S. 12 ff), fur eine abschlieBende
technische Lehre seien Angaben erforderlich gewesen {iber
den chemischen Aufbau der anzuwendenden Silikondle (also
mindestens iiber Art der organischen Reste und der End-
gruppen im Molekiil), iiber die physikalischen Eigenschaften

T4
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der Silikontle (Viskosit#t, Molekulargewicht usw.),
Uber die optimalen Gewichtsmengengrenzen in Abhéngig-
keit von Silikonol-Viskositdt und Silikonsl-Konzentra-
tion, iber die Abhl#ingigkeit zwischen Silikondlzusatz
und PorengroéBe bzw. PorengleichmédfBigkeit des erzeugten
Schaumstoffes, iliber die Anwendbarkeit und Anwendungs-
weise der Silikondle bei ein- und/oder zweistufigen
Polyesterschaumstoffbildungsverfahren sowie iliber zah-
lenmdBig ausgewiesene Verbesserungen der mechanischen
Eigenschaften. Weder im Anspruch noch in der Patent-
beschreibung einschlieBlich des Ausfiihrungsbeispiels
(Beschreibung S. 2 Z. 31 - 45) seien insoweit aus-
reichende Angaben gemacht.

Entgegen der vorstehend dargestellten Meinung
der Kldgerin ist der Senat jedoch auf Grund der miind-
lichen Verhandlung zu der Uberzeugung gelangt, daB die
Patentschrift eine fiir den Fachmann wjiederholbare fer-
tige Erfindung offenbart.

a) Richtig ist zwar, daB die Streitpatentschrift
nicht in allen Einzelheiten Angaben iiber Art, Menge
und Wirkungsweise der bei dem vorgeschlagenen Verfahren
zu verwendenden Ausgangsmaterialien und Zusatzstoffe
enthdlt. Dessen bedurfte es jedoch nicht. Die im Streit-
patent offenbarte Lehre beruht in ihrem Kern nach den
Darlegungen unter I 1 in der Verbesserung eines bekann-
ten Verfahrens durch Verwendung eines bestimmten Zusatz-
mittels anstatt der bis dahin vorgeschlagenen bzw. an-
gewandten Mittel. Die dazu in der Streitpatentschrift ge-
machten Angaben ermdglichten dem Durchschnittsfachmann
im Anmeldezeitpunkt die Natharbeitung unter Mitverwendung
seines Fachwissens und seines fachmdnnischen Kénnens
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(BGH GRUR 1966, 201, 205 -~ Ferromagnetischer Kérper;
1968, 311, 313 - Garmachverfahren). Dabei ist entschei-
dend zu beriicksichtigen, daB, wie auch in der Patentbe-
schreibung unter Hinweis auf "Angewandte Chemie" 59
(1947) S. 267 ausgefiihrt ist (S. 1 Z. & ff), die Her-
stellung von elastischen Schaumstoffen auf der Basis
eines Polyestergemisches mit einem Diisocyanat (Poly-
urethan-Schaumstoffe) durch Vernetzung mit Wasser un-
ter Anwendung eines Beschleunigers schon seit Jahren
bekannt war. Neben diesen drei Reaktionsteilnehmern
(Polyester, Diisocyanat, Wasser) kamen Hilfsstoffe
(Beschleuniger, Netz- bzw. Emulgiermittel, Fiillstoffe
und dergl.) zur Anwendung, wie sich z.B. aus der vor-
verdffentlichten deutschen Patentschrift B @l und
aus dem von der Beklagten iiberreichten Rezept der Far-
benfabriken Bagg® vom 17. Juli 1953 ergibt.

Es war im Anmeldezeitpunkt auch schon bekannt,
zum Reaktionsgemisch gegebenenfalls auflerdem noch als
Porenregler bezeichnete Stoffe zuzusetzen. Bei diesen
Stoffen handelt es sich um oberflachenaktive Stoffe,
d.h. um solche Stoffe, die die Oberflidchenspannung
einer Fliissigkeit stark beeinflussen (d.h. praktisch
fast immer herabsetzen). Das Streitpatent (S. 1 Z. 25 - 30)
nennt als im Anmeldezeitpunkt bekannte derartige Stoffe
Ole mineralischen Ursprungs oder sulfurierte pflanz-
liche Ole.

Bekannt war im Prioritdtszeitpunkt des Streitpatents
weiter die Herstellung von Polyesterurethan-Schaumstoffen
entweder im sogenannten Einstufenverfahren oder im soge-
nannten Zweistufenverfahren durchzufiihren. Beim Zwei-
stufenverfahren werden zundchst durch Umsetzung von
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Polyester mit einem UberschuB an Diisocyanat in Abwe-
senheit von Wasser sogenannte Prepolymere hergestellt.
Dieses Voraddukt wird dann in einem zweiten Arbeits-
gang (Sekundirreaktion) unter Wasserzusatz und ge-
gebenenfalls weiterem Diisocyanatzusatz zur Reaktion
gebracht, wobei unter Abspalten von Kohlendioxyd im
Wege der Polyaddition ein hochmolekulares Polyurethan
entsteht. Das aus der Reaktion des Isocyanats mit Was-
ser gebildete Kohlendioxyd treibt das sich langsam
verfestigende Reaktionsgemisch zu einem Schaum auf.
Beim Einstufenverfahren (Direktverfahren) dagegen wer-
den alle Komponenten (Polyester, Diisocyanat, Wasser
und Hilfsstoffe) gleichzeitig zum ReaktionsprozeS mit-
einander vermischt.

Auf diesem bekannten Stand der Technik baut das
Streitpatent nach der Beschreibung und dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 auf und gibt dazu die Lehre, statt der
bisher zur Regelung der PorengrtSe verwendeten Ole
mineralischen Ursprungs bzw. der sulfurierten pflanz-

lichen Ole eine bis zu 0,05 Gewichtsprozent des Gemisches

reichende Menge Silikondl zu verwenden. Damit war fiir
den nacharbeitenden Fachmann aus dem Anspruch 1 und den
sonstigen Beschreibungsstellen ersichtlich, dafl er

sich bei der Herstellung des Polyurethanstoffes der
bekannten MaBnahmen bedienen kdnne. Die knappen Anga-

ben in der Patentschrift zur Spezifizierung der Ausgangs-

materialien, der Zusatzstoffe und zur Arbeitsweise stel-

len daher eine ausreichende Offenbarung nicht in Frage.
Der Durchschnittsfachmann konnte die Angaben der
Streitpatentschrift auf Grund seines Fachkonnens soweit
ergidnzen, daB8 er in der Lage war, die Lehre des Streit-
patents zu verwirklichen. Die Erfindung ist demnach so
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beschrieben, daB danach ihre Benutzung durch einschligige
Fachleute mdglich erscheint, wie auch der gerichtliche
Sachverstdndige (vgl. dazu insbesondere S. 11 in Ver-—
bindung mit S. 2 - 10 seines Gutachtens) iiberzeugend
ausgefiihrt hat.

Dabei ist als der Fachmann, an den sich die Lehre
des Streitpatents richtet, der akademisch ausgebildete
Industriechemiker anzusehen, der sich mit der Herstellung
von Polyurethan-Schaumstoffen befaBt. Fiir einen solchen
Chemiker geniigten die hier in Rede stehenden Angaben. Es
bedurfte keiner weiteren besonderen Belehrung. Wie er vor-
zugehen und welche Stoffe er zu verwenden hat, war ihm
seit Jahren bekannt. Uberdies standen ihm u.a. Richtre-
zepturen der Farbenfabriken Bagg zur Verfiigung, in deren
Besitz die Grundpatente fiir das Verfahren waren. Diese Fir-
ma lieferte den Verarbeitungsbetrieben, die das Verfahren
in Lizenz iibernahmen, nicht nur die beiden hauptséchlichen
Ausgangsstoffe (Polyester unter dem Handelsnamen DeqijjjililD
und Diisocyanat unter dem Handelsnamen De@lll®), sondern
stellte ihnen auch Rezepturen zur Verfiigung, aus denen
der Verarbeiter alle erforderlichen Angaben, insbesondere
auch hinsichtlich der zu verwendenden Zusatzstoffe, ent-
nehmen konnte.

b) Entgegen der Meinung der Kl&igerin sind, wie der
gerichtliche Sachverstiéndige ebenfalls einleuchtend aus-
gefilhrt hat, auch die Angaben zu dem im Streitpatent vor-
geschlagenen Zusatzmittel "Silikonsl" als ausreichend zu
erachten. Es trifft zwar zu, daB in der Patentschrift das
anzuwendende Silikondl nicht ndher definiert ist. Dessen
bedurfte es jedoch nicht, weil es fiir den Fachmann des
Anmeldezeitpunkts klar war, daB die zu diesem Zeitpunkt
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vorwiegend verwendeten Polydimethylsiloxane gemeint seien.
Die Angabe der Endgruppen des Silikondls war, wie der
gerichtliche Sachverstandige dargelegt hat, nicht un-
bedingt erforderlich, weil es fiir den Fachmann klar

war, daB8 nur Silikontle in Betracht kamen, die chemisch -
inert sind und nicht in den Ablauf der Polyaddition ein-
greifen. Es bedurfte aber auch nicht der weiter von der
Klédgerin vermiten Angaben. Es mag sein, daB solche
Angaben im Interesse einer erfolgreichen Nacharbeitung
wilnschenswert gewesen wédren. Sie waren Jjedoch dazu

nicht unerlaBlich. Wie der gerichtliche Sachverstédndige
Uberzeugend dargelegt hat, konnte der Fachmann auf Grund
zus8itzlicher, den zumutbaren Umfang nicht iiberschreiten-
der Versuche ohne erfinderisches Bemiihen (BGH GRUR 1965,
138, 141 - Polymerisationsbeschleuniger) zu der etwa
noch erforderlichen Kl&rung gelangen.

c) Fir den Durchschnittsfachmann im Anmeldezeit-
punkt des Streitpatents bestand auf Grund des Offen-
barungsgehalts der Streitpatentschrift auch kein AnlafB
zu der Annahme, das erfindungsgemédfBe Verfahren sei auf
ein Zweistufenverfahren beschrdnkt. Die Kldgerin (vgl.
insbesondere ihr Schriftsatz vom 14. Juni 1966 S. 7 ff)
macht zu dieser Frage insbesondere geltend, nach den
urspringlichen Anmeldeunterlagen sei ersichtlich ein
Zweistufenverfahren gemeint gewesen. Sie schlieBt dies
insbesondere aus dem urspriinglichen Ausfiihrungsbeispiel,
in dem von "Polyesterisocyanat" gesprochen wird (Ertei-
lungsakten Bl. 9), was, wie auch der gerichtliche Sach-
verstindige bestadtigt hat, in der Tat nur bei einem
Zweistufenverfahren sinnvoll widre. Eine trotzdem etwa
noch auf Grund der urspriinglichen Anmeldeunterlagen be-
stehende Unklarheit sei, so meint die Klagerin weiter,
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von der Erteilungsbehdrde durch die Anderung des Patent-
anspruchs beseitigt worden. DaB8 die Erteilungsbehdrde

die Losung nur noch im Zusatz von Silikonsl zu einem
Prepolymer gesehen habe, ergibt sich nach Meinung der
Klédgerin daraus, daB in dem geinderten Patentanspruch
nicht mehr von einem Zusatz von Silikondl zum "Reaktions-
gemisch", sondern davon gesprochen werde, daB8 ein be-
kanntes, aus Polyester und Diisocyanaten bestehendes
Reaktionsgemisch in Gegenwart von Silikonol verschdumt
wird. Damit sei die Fassung des Anspruchs, so meint die
Klédgerin, eindeutig auf das Zweistufenverfahren beschrinkt.
Denn ein Gemisch, bei dem - wie beim Einstufenverfahren -
Bindung und Schédumung zeitlich zusammenfallen, kénne be-
grifflich nicht mehr verschiumt werden, wie es der An-
spruch 1 erteilter Fassung eindeutig vorschreibe. Die in
den urspriinglichen Unterlagen vorhandene Unklarheit sei
also auf diese Weise nach dem Willen der Erteilungsbehdrde
beseitigt worden.

Diesen Ausfiihrungen der Kldgerin kann jedoch nicht
gefolgt werden. Aus der von der Erteilungsbehérde vorge-
nommenen Anderung der Anspruchsfassung l#8t sich nicht
der SchluB ziehen, die Erteilungsbehorde habe mit der
Anspruchsédnderung zum Ausdruck bringen wollen, das Streit-
patent habe nur ein Zweistufenverfahren zum Gegenstand
und der Anmelder habe sich damit einverstanden erkl&rt.
Auch beim Einstufenverfahren findet, wie die Beklagte
mit Recht ausgefiihrt hat, ein Verschiumen statt. Aus
dem Wortsinn des Ausdrucks "Verschiumen" im Anspruch 1
kann daher nichts Entscheidendes hergeleitet werden.
Ebensowenig 1d8t, wie der Privatgutachter der Beklagten
Prof. Dr. W@ einleuchtend ausfiihrt, die Verwendung
des Ausdrucks "Reaktionsgemisch auf der Basis Polyester/
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Diisocyanat" in Seite 2 Zeile 22/23 der Patentbeschrei-
bung die Festlegung auf ein Einstufen- oder Zweistufen-
verfahren zu. Die Wahl dieses Ausdrucks ist sowohl dann
sinnvoll, wenn darunter eine nicht abreagierte Mischung
von Polyester und Diisocyanat verstanden werden soll als
auch dann, wenn damit ein aus diesen beiden Stoffen be-
reits gebildetes Prepolymer gemeint sein sollte. Eindeutig
ist jedenfalls aus dem Wortlaut der Patentschrift nicht
ersichtlich, ob die Komponenten in einer oder in zwei
Stufen umgesetzt werden. Da aber dem Durchschnittsfach-
mann beide Verfahrensweisen im Anmeldezeitpunkt des
Streitpatents bekannt waren, wie sich z.B. auch aus der
vorversffentlichten deutschen Patentschrift @) @l er-
gibt, und da das Streitpatent, wie friiher dargelegt, auf
dem bekannten Stand der Technik aufbaut, war fiir den In-
dustriechemiker erkennbar, daB das Streitpatent eine Lehre
fiir beide Verfahrensweisen gibt.

3, Die Kligerin hat weiter geltend gemacht, die Lehre
des Streitpatents sei technisch nicht ausfiihrbar.

a) In dieser Hinsicht hat sie zunéchst die Auffas-
sung vertreten, der vom Streitpatent erstrebte Erfolg
kénne nur dann eintreten, wenn zusdtzlich zum Silikontl
eine andere obenflichenaktive Substanz als Emulgator
verwendet werde. Der Gesamtinhalt des Streitpatents lenke
jedoch den Durchschnittsfachmann von der einzig effolg-
verursachenden Voraussetzung der Mitverwendung eines
{iblichen und bereits bewdhrten Emulgators ab. Die Kl&-
gerin stiitzt sich hierbei insbesondere auf die Beschrei-
bungsstelle (S. 2 Z. 21/22), wo von "Zusatz von Silikon-
dlen als Emulgatoren" gesprochen werde. Die Kl&gerin
schlieBt daraus sowie aus dem Umstand, daB im Ausfiihrungs-
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beispiel Emulgatoren nicht besonders genannt sind, daB
dem Fachmann damit gesagt werde, er solle die iiblichen
und bekannten Emulgatoren nicht mitverwenden. Dem kann
Jedoch nicht zugestimmt werden.

Die vorstehend erwihnte Beschreibungsstelle (S. 2
Z. 21 - 29) enth#lt keine abschlieBende Kennzeichnung
der Erfindung. Es wird hier vielmehr auf Vorteile des
nach dem erfindungsgemifien Verfahren erzielten Produkts
hingewiesen. Die Verwendung des Wortes "erfindungsgemdf"
in dieser Beschreibungsstelle bedeutet nicht, wie die
Klédgerin anzunehmen scheint, daf damit im Rahmen der
erfinderischen Lehre die Anweisung gegeben worden sei,
die seither iiblichen Emulgatoren nicht mehr zu verwenden.
Zugegeben ist der Klédgerin allerdings, daB die Bezeich-
nung von "Silikontdlen als Emulgatoren" in dieser Be-
schreibungsstelle in Verbindung mit dem Umstand, daB im
Ausfiihrungsbeispiel Emulgatoren nicht angegeben sind,
den SchluB rechtfertigen konnte, daB der Erfinder davon
ausging, infolge der Verwendung von Silikondl eriibrige
sich die Mitverwendung der iiblichen, der besseren Ver-
mischung der wasserunldslichen Komponenten mit éem zur
Kohlensdureentwicklung ntigen Wasser dienenden.Emulga-
toren. Weil es sich beim Silikondl ebenso wie bei den
{iblichen Emulgatoren um oberflidchenaktive und damit
emulgierende Stoffe handle, sei die Verwendung iblicher
Emulgatoren nicht erforderlich. Dafiir ktnnte auch, worauf
die Klagerin (Schriftsatz vom 14. Juli 1966 S. 41 ff)
hingewiesen hat, sprechen, daB in dem mit dem Ausfiihrungs-
beispiel des Streitpatents weitgehend iibereinstimmenden
Beispiel 3 des vorverdffentlichten Patents 901 471 Emul-
gatoren als Hilfsstoffe erwdhnt sind, wdhrend im Aus-
fihrungsbeispiel des Streitpatents die Erwdhnung von
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Emulgatoren unterblieben ist. Der Fachmann im Anmel-
dezeitpunkt entnahm jedoch andererseits aus der Be-
schreibung des Streitpatents, daB Silikonsle zur Er-
zielung von Kunststoffschédumen mit mdglichst gleich-
méBiger Porenstruktur zugegeben werden sollten und
dafl die seither zu diesem Zwecke verwendeten Stoffe
(0le mineralischen Ursprungs oder sulfurierte pflanz-
liche Ole) durch Silikonsl ersetzt werden sollten.
Fir ihn war es daher, wie die Beklagte mit Recht
geltend macht, klar, daB nach dem Streitpatent, das
auf dem Stand der Technik aufbaute, die erwidhnten

0le durch Silikondl ersetzt werden sollten, daf3 aber
daneben noch eigentliche, iibliche Emulgatoren verwen-
det werden konnten, wenn dies zweckdienlich erschien.
Die Bezeichnung der Silikontle als Emulgatoren auf
Seite 2 Zeile 22 der Patentbeschreibung stérte ihn
dann aber nicht, zumal, wie der gerichtliche Sachver-
stdndige an mehreren Stellen seines Gutachtens iiber-
zeugend dargelegt hat, eine scharfe begriffliche
Trennung zwischen Emulgatoren, Schaumstabilisatoren
und Porenreglern kaum zu machen ist. Die Bezeichnung
der Silikondle als Emulgatoren in der Patentschrift
und die Nichterwdhnung iUblicher Emulgatoren im Aus-
firungsbeispiel rechtfertigen demnach nicht die Fol-
gerung, der Fachmann habe daraus geschlossen, die tech-
nische Lehre des Streitpatents sehe die ausschlief-
liche Verwendung von Silikondlen als oberfldchenaktive
und damit emulgierende Stoffe vor.

b) Die Kldgerin verweist zum Beweise fiir ihre
Behauptung, die Lehre nach dem Streitpatent fiihre nicht
zu einem brauchbaren Ergebnis, u.a. auf die von ihr in
ihrem Betriebe unter der Leitung ihres Diplom-Chemikers
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Dall angestellten Versuche und die Uberreichten
86 Versuchsmuster. Nach den Vorbemerkungen im Versuchs-
bericht wurden die Versuche teils mit und teils ohne zu-
sdtzliche Schaumstabilisatoren durchgefiihrt und auBSerdem
teils im Zweistufenverfahren (nach den Angaben des Aus-
fiuhrungsbeispiels des Streitpatents) und teils im Ein-
stufenverfahren (nach der Rezeptur der Firma Farbenfabri-
~ken Bagii® vom 17. Juli 1953 betreffend Raumgewicht:

30 kg/m>). Wie sich diese Schaumstabilisatoren, die an
anderer Stelle des Versuchsberichtes (S. 12 unten und

S. 13 Mitte) auch als Emulgatoren bezeichnet werden, zu-
sammensetzten, ldB8t sich dem Versuchsbericht nicht ohne
weiteres entnehmen. Im Versuchsbericht wird gelegentlich
bemerkt (S. 12 unten), daB eine klare Scheidung der Be-
griffe nicht durchfiihrbar sei. Dies trifft zu, weil auch
die eigentlichen Emulgatoren, d.h. die der besseren Ver-
mischung wasserunldslicher Komponenten dienenden Emulga-
toren oberflichenaktive Stoffe sind, die als solche eine
stabilisierende Wirkung ausiiben k&énnen.

Die Beklagte hat den Versuchsergebnissen gegeniiber
eingewendet, die Versuche ermangelten jeder Beweiskraft,
weil sie anscheinend unter solchen Bedingungen durchge-
filhrt worden seien, die von vornherein zur Erzielung von
verwendbaren Schaumstoffen ungeeignet gewesen seien. Ins-
besondere sei keiner der Versuche mit den {iblichen Emul-
gatoren, wie sie Stand der Technik gewesen seien, durch-
gefiihrt worden. Uberdies erscheine auch die Angabe des
Raumgewichtes als wesentliches Kriterium in den Versuchen
nicht als zutreffend. Die Herstellung von Schaumstoff mit
moglichst geringem Raumgewicht;sei nicht das wesentliche
Ziel des Streitpatents gewesen; danach sei vielmehr die
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Herstellung von Schaumstoff mit méglichst einheitlicher
PorengroBe angestrebt worden.

Auf diese Einwidnde der Beklagten braucht jedoch
nicht weiter eingegangen zu werden. Soweit es sich
um Versuche im Zweistufenverfahren und unter Zusatz
von Schaumstabilisatoren handelt, haben die Versuche
der Kldgerin offenbar groBtenteils Ergebnisse erzielt,
die noch als technisch brauchbar angesprochen werden
konnen. Auch nach Meinung der Kligerin (vgl. Schrift-
satz vom 14. Juli 1966 S. 21 und 24) kdnnen die so ge-
wonnenen Versuchsergebnisse im allgemeinen noch als
brauchbar bezeichnet werden, allerdings sollen sie ge-
geniiber dem Stand der Technik nicht fortschrittlich
sein. Darauf kommt es im hier gegebenen Zusammenhang
Jedoch nicht an; auf die Frage des technischen Fort-
schritts ist spater einzugehen,

Der Senat hat auf Grund der miindlichen Verhand-
lung und insbesondere auf Grund der Ausfiihrungen des
gerichtlichen Sachverstdndigen die Uberzeugung gewon-
nen, daB die technische Brauchbarkeit dér Lehre des
Streitpatents auch fiir den Fall zu beJjahen ist, daf
nach dem Einstufenverfahren vorgegangen wird, sofern
nebst dem erfindungsgemédBen Silikondlzusatz im {ibri-.
gen die zum Stande der Technik gehdrigen Mafnahmen an-
gewendet werden. Dafiir spricht u.a. auch, worauf die
Beklagte im Schriftsatz vom 30. November 1966 mit Recht
hingewiesen hat, die Einlassung der Kligerin in dem
zwischen ihr und der Beklagten schwebenden, zur Zeit
in der Revisionsinstanz anhéngigen Verletzungsprozef
(Az. X ZR 253/63). In diesem Rechtsstreit hat die Kl&-
gerin sich auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen.
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Sie hat dabei geltend gemacht, sie habe schon vor dem
Anmeldetag des Streitpatents Erzeugnisse nach dem Ver-
fahren des Klagepatents hergestellt und feilgeboten.

In verschiedenen Erkl&drungen der Kldgerin im Verletzungs-
streit wird diese Behauptung ndher begriindet und u.a.
unter Uberreichung eines Musters auch darauf hingewiesen
(vgl. Schriftsatz der Kldgerin vom 1. Mirz 1963 S. 1),
dafl sie auch "derzeit" Produkte unter Verwendung von
Silikondl im Sinne des von ihr in Anspruch genommenen
Vorbenutzungsrechtes herstelle. Damit hat sie selbst,
wie auch verschiedene weitere Erkldrungen der Klédgerin
in jenem Rechtsstreit bestatigen, zum Ausdruck gebracht,
dafl Schaumstoffe nach dem Verfahren gemdB Streitpatent

- und zwar auch im Einstufenverfahren - herstellbar

sind und dafl brauchbare Ergebnisse erzielt werden.

c) Das damit angesprochene MaB8 an Brauchbarkeit
der mit dem Verfahren nach dem Streitpatent erzielbaren
Schaumstoffe - sei es im Zwei- oder im Einstufenverfah-
ren - steht auch nicht, wie die Klagerin meint, im Ge-
gensatz zur Aufgabe des Streitpatents. Zwar ist dort
als Idealvorstellung davon die Rede, daB Schaumstoffe
mit "besonders gleichmédBiger" Porenstruktur und "aus-
gezeichneten" mechanischen Eigenschaften angestrebt
werden. Der Erfinder hat jedoch, wie oben (I 1) bereits
ndher ausgefiihrt, die von ihm gewlinschte Verbesserung
durchaus im Rahmen des fiir méglich gehaltenen Erfolges
gesehen. Wenn er in der Patentbeschreibung sagt, daB
das Silikondl mit zunehmender Konzentration (innerhalb
der vorgeschlagenen Obergrenze) die Poren vergrofiere,
ohne wegen einer Verstdrkung der Zellwidnde diese auf-
zureiBen und die mechanischen Eigenschaften des Pro-
dukts zu verschlechtern, so liegt darin der Hinweis,
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wie die angestrebte Brauchbarkeit des Herstellungs-
verfahrens und des Erzeugnisses zu verstehen ist.
Das vorgeschlagene Mittel (Silikon&l) soll im Ver-
fahren als Porenregler dienen und zugleich zu einem
praktisch verwendbaren Erzeugnis fiihren. Daf das
Silikondl im patentgemidBen Verfahren auf Grund sei-
ner oberfldchenaktiven Eigenschaft als Porenregler
dient, hat nicht nur der gerichtliche Sachverstindige
Uberzeugend dargelegt, sondern es wird auch durch
die Vielzahl der nachverdffentlichten Literaturstel-
len einschlieBlich der vorgelegten Patent- und Aus-
legeschriften so eindeutig belegt, daB ein verninf-
tiger Zweifel daran nicht mdglich ist. Stellvertre-
tend sei auf den Aufsatz von Brochhagen in der Zeit-
schrift "Kunststoffe" 1954, 555, 556 hingewiesen, in
dem ein mit dem einschligigen Verfahren besonders
vertrauter Fachmann fiir die Zeit, auf die es wegen
der Anmeidung des Streitpatents entscheidend ankommt,
zu folgendem Ergebnis kommt:

"Es bleibe nicht unerwdhnt, daB im Rah-
men der Rezepturentwicklung naturgemiB
auch der Frage nach der Verdnderung der
PorengroBe in gewissen Grenzen grofle Be-
deutung zukommt. Eine relativ einfache
Lsung ergibt sich hier durch den Einsatz
von Paraffintl sowie von Silikonoltypen
bestimmter Viskositdt. Sie ktmnen in Men-
gen von 0,01 bis 1 % dem Reaktionsge-
misch zugesetzt werden, wodurch es ge-
lingt, PorengrdBen zwischen 0,2 und etwa
5 mm/Dmr. einzustellen."

Diese Ende 1954 gemachten Angaben sind zugleich
ein ausreichender Hinweis darauf, von welchen Vorstel-
lungen ein Fachmann, der sich mit Polyurethan-Schéu-
men beschiftigt, damals hinsichtlich der Einheitlich-
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keit und GréBe der Poren im fertigen Produkt ausging. Es
kam also (fir die Brauchbarkeit) nach dem Stande der
Technik im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents
darauf an, die PorengréBen innerhalb bestimmter (vom
Verfasser Br@ll - einem Fachmann auf diesem Gebiet -
in dem weiten Umfang von 0,2 bis 5 mm angegebenen) Gren-
zen einzustellen. Auch Prof. PEEEB zweifelt in seinem

von der Kl&gerin eingereichten Gutachten vom 28. August 1967
die Brauchbarkeit der Lehre des Streitpatents nicht an

(S. 72 des Gutachtens) und meint dariiber hinaus (aa0

S. 77), daB der Schaumstoff "nach Patent" (gemeint ist

das Streitpatent), d.h. mit Silikondl, zwar keine beson-
ders einheitliche Porenstruktur aufweise, aber 1953 "rela-
tiv etwas besser" gewesen sein mége als bei Produkten ohne
Silikondl. Aus alledem hat der Senat die Uberzeugung ge-
wonnen, daB das unter Schutz gestellte Verfahren auch dann
schon brauchbar ist, wenn sich die Porenstruktur des Schaum-
stoffes sowohl allgemein als auch in der GréSenverteilung
der Zellen innerhalb eines Schaumstoffstiickes in vertret-
baren Grenzen hdlt. Deshalb bedurfte es der im Beweisbe-
schluB vom 26. Januar 1967 zunichst vorgesehenen Versuche
nicht mehr.

IT.

Die Lehre des Hauptanspruchs des Streitpatents ist
neu im Sinne der §§ 1, 2 PatG. Sie ist durch keine der
Entgegenhaltungen neuheitsschddlich vorweggenommen.

1. Die deutsche Patentschrift Nr. @D @l betrifft
die Verhinderung oder Verminderung der Schaumbildung in
0len und Slartigen Fliissigkeiten, insbesondere in Schmier-
61 auf Mineraldlbasis. Hervorgehoben wird in der Patent-
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schrift, daB als Antischaummittel u.a. Silikone be-
kannt sind, die die Schaumbildung verhindern oder
vermindern sollen (Beschreibung S. 1 Z. 18 - 23).
Statt der bekannten Antischaummittel vom Silikontyp
wird in der Entgegenhaltung die Verwendung der Reak-
tionsprodukte mehrwertiger Alkohole und Diaminosilone,
beispielsweise von Glykol und Diaminodialkoxysilanen
vorgeschlagen (Beschreibung S. 2 Z. 4 - 15). Es handelt
sich also nicht um Silikone im Sinne des Streitpatents,
wie der gerichtliche Sachverstédndige zutreffend ausge-
fiihrt hat. Auf Seite 3 Zeilen 81 bis 89 der Entgegen-
haltung ist erwdhnt, daB sich der Zusatz des Anti-
schaummittels nach der erwiinschten schaumverhindernden
Wirkung und den Bestandteilen des Oles richtet. Ole
mit starker Neigung zur Schaumbildung bendtigten bei-
spielsweise 0,1 bis 1 Gew.%, bezogen auf die Gesamt-
vermischung. Fir Ole mit geringerer Schaumneigung koén-
ne bereits ein Zusatz von 0,0001 Gew.% der silizium-
haltigen Polymerisate, bezogen auf das Gewicht der
Gesamtvermischung, ausreichen. Irgendein Hinweis auf
das streitgemiiBe Verfahren zur Herstellung von elasti-
schen Schaumstoffen aus Polyester und Diisocyanaten
findet sich in der entgegengehaltenen Patentschrift
nicht.

Entgegen der Meinung der Kléigerin (Schriftsatz
vom 14. Juli 1966) kann ein solcher Hinweis auch nicht
in der Beschreibungsstelle Seite 3 Zeilen 118 - 122
gesehen werden, wo es heiBt: "Die Erfindung sieht die
Verwendung der Antischaummittel in Olen zu verschie-
dener Viskositdt vor, auch in solchen, die beim Ge-
brauch fliissig sind und unter gewissen anderen Bedingun-

il
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gen fest werden." Jedenfalls 148t sich daraus nicht, wie
die Kligerin meint, die "unmittelbare Neuheitsschidlich-
keit" ableiten. Neuheitsschddlich kénnte die Entgegenhal -
tung nur dann sein, wenn in ihr die technische Lehre des
Streitpatents vollstdndig vorbeschrieben wire. Davon kann
hier Jjedoch keine Rede sein.

2. Die belgische Patentschrift Nr. [} B hat ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung plastischer
Massen aus Polyurethanen zum Gegenstand. Als bekannt wird
die Herstellung solcher Massen im Polyadditionsverfahren
mit Isocyanaten erwdhnt (Beschreibung S. 1 Z.7 - 13). In
der Beschreibung (S. 4 Z. 19 - 26) ist ausgefiihrt, man
kénne u.a. dem Diisocyanat wasserfreie (le, z.B. Paraffin-
0le oder sonstige wasserfreie Substanzen zur Aktivierung
der Oberfldche, d.h. also oberfldchenaktive Substanzen,
zufiihren. Dies erlaube, die Struktur der Poren zu variieren
und Schaumstoffe geringeren spezifischen Raumgewichtes zu -
erreichen.

Silikontle sind in dieser Entgegenhaltung nicht er-
wihnt. Ihre Verwendung ist insbesondere auch nicht durch
den Satz vorgeschlagen, in dem es heiBt: "AuBerdem knnen
dem Diisocyanat als Aktivatoren auch anhydrische Ole zu-
gegeben werden, wie z.B. Paraffintl, oder oberfléchenak-
tive anhydrische Substanzen" (Ubersetzung S. 4). Hierin
liegt, wie der gerichtliche Sachverstédndige in der miind-
lichen Verhandlung i{iberzeugend erléutert hat, weder un-
mittelbar der Vorschlag, Silikondl als Porenregler zu ver-
wenden noch konnte der Fachmann wegen der im Zeitpunkt
der Patentanmeldung allgemein bekannten besonderen Wirkung
des Silikondls als Antischaummittel der genannten Stelle
etwas derartiges entnehmen.
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Auch diese Vorvertffentlichung kommt sonach als
neuheitsschddlich nicht in Betracht.

3. Die belgische Patentschrift Nr. @B @ betrifft
nach ihrer Uberschrift eine Schaummischung und deren
Anwendungen. Erwdhnt wird (S. 1 Z. 10/11), daB ein
poréser Schaum auf der Basis eines Alkydharzes in
Reaktion mit einem Isocyanat, gewthnlich mit einem
organischen Diisocyanat, hergestellt werden kann. Auf
Seite 1 Zeilen 15 - 19 der Beschreibung der Patent-
schrift ist ausgefiihrt, die Festigkeit eines Schaum-
stoffes sei von der PorengréBe abhéngig und man er-
reiche ein Optimum, wenn die grtBte Festigkeit mit
geringster Dichte zusammentreffe. Es sei also wesent-
lich, daB sich keine groSen Hohlrdume in der Masse be-
fédnden, vielmehr eine Vielzahl kleiner Poren. Demgemis
setzt sich die Patentschrift geméB der dort vorge-
schlagenen technischen Lehre zum Ziel (Beschreibung
S. 1 2. 20 - 23), einen Schaumstoff zu schaffen, der
eine Vielzahl von Poren und dadurch eine gleichm&Bige
Zellenstruktur aufweist. Zu diesem Zwecke werden in der
Beschreibung (S. 2 2. 41 - 51) bestimmte oberflichen-
aktive Stoffe vorgeschlagen. Silikonsl ist jedoch in
der Patentschrift nicht genannt. Auch sie kann sonach
entsprechend den zur belgischen Patentschrift Gl @B
genannten Grinden nicht mit Erfolg als neuheitsschdd-
lich entgegengehalten werden.

4, Die deutsche Patentschrift Nr. @il B der Far-
benfabriken Bag) AG, bekannt gemacht am 7. Mai 1953,
hat nach der Uberschrift ein Verfahren zur Erzeugung
poréser oder homogener Kunststoffhalbfabrikate bzw.
Fertigartikel auf Polyurethan-Basis und eine Vorrich-
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tung zur Durchfiihrung des Verfahrens zum Gegenstand. Die
Ausgangsstoffe und die Zusatzmittel (Vernetzungsmittel
und/oder Beschleuniger, beide auch Aktivatoren genannt)
sowie das anzuwendende Verfahren, bei dem es sich er-
sichtlich in erster Linie um ein Zweistufenverfahren han-
delt, werden eingehend beschrieben. Aus verschiedenen Bei-
spielen, insbesondere auch aus dem dem Ausfiihrungsbeispiel
des Streitpatents nahekommenden Beispiel 3 ist zu ent-
nehmen, daf Emulgatoren verwendet werden. Von besonderen
Porenregelungsmitteln ist in dieser Patentschrift nicht
die Rede. Silikondl ist nicht erwdhnt. Auch diese Patent-
schrift ist deshalb nicht neuheitsschidlich.

5. Die DDR~Patentschrift Nr. § @B, ausgegeben am
7. November 1953, hat ein Verfahren zur Schwimmaufberei-
tung (Flotation) von Erzen, Mineralien usw. zum Gegenstand.
Bei einem solchen Verfahren wird, wie es in der Beschrei-
bungseinleitung heiBt, das gemahlene, mit Wasser aufge-
schlidmmte Erz in Gegenwart von Olen oder #hnlichen Stoffen
(Flotationsmitteln) meist unter Einblasen von Luft in
krdftige Bewegung versetzt. Hierbei iliberziehen sich die
Erzteilchen mit einem wasserabstoB8enden Film und werden von
den Luftblischen an die Oberfliche getragen. Das Erz kann
nun von der Wasseroberfldche abgezogen werden, widhrend die
von Wasser benetzbaren silikatischen Gesteine zuriickblei-
ben. Diesen Trennungsvorgang erleichtert man durch Zusatz
eines Schaummittels, des "Schéumers" (Beschreibung Z. 10 -
12). Der Erfinder des Verfahrens nach dieser Entgegenhal-
tung schldgt nun vor, statt der nach den bisherigen Er-
fahrungen verwendeten Flotationsmittel siliziumorganische
Verbindungen, insbesondere auch Silikondle, zu verwenden
(Beschreibung Z. 54 - 62). Diese Entgegenhaltung ist
schon deshalb nicht neuheitsschiddlich, weil sie keinen
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Polyurethan-Schaumstoff oder ein Verfahren zu seiner
Herstellung zum Gegenstand hat.

6. Die USA-Patentschriften Nr. @ (D @D, @ @D @D,
PED &S udi ® @ @& vezichen sich nicht auf ein
Verfahren zur Herstellung von elastischen Schaumstoffen
aus Polyestern und Diisocyanaten. Aus ihnen soll sich
nach den Darlegungen der Kligerin ergeben, daB Silikon-
6le dem Fachmann nach dem zweiten Weltkrieg als HuBerst
wirksame und universelle Entschiumer bekannt waren, und
da8 die in den urspriinglichen Anmeldeunterlagen des
Streitpatents enthaltenen Mengenvorschriften diesen
Verdffentlichungen fiir Silikonentschiumer bereits ent-
nommen werden konnten (Privatgutachten Dr. REEjj vom
24, Dezember 1964 S. 5). Als neuheitsschddlich kommen
sie nicht in Betracht.

7. Auch im Deutschen Jahrbuch fiir die Industrie der
plastischen Massen 1945/1950, Ausgabe 1951, S. 313
ist das Verfahren nach dem Streitpatent nicht vorbe-
schrieben. In dieser Literaturstelle ist lediglich die
Bemerkung einschldgig, daB Silikondle auch als schaum-
verhiitende Zusédtze verwendet werden kénnen. |

8. Die von der Kldgerin vorgelegten Ausziige aus dem
Buch von BigiEED ("FEEEB" 1953) enthalten entgegen
der Meinung der Klidgerin (Schriftsatz vom 14. Juli 1966
S. 49) nicht die Verwendung von Silikondlen als Poren-
regler bei einem Verfahren zur Herstellung von elasti-
schen Schaumstoffen auf der Basis Polyester/Diisocyanat,
wie auch der gerichtliche Sachverstindige (Gutachten
S. 20) iiberzeugend feststellt. Soweit in dem Buch von

Silikonen die Rede ist, ist deren Wirkung als Entschiumer
herausgestellt.

T
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9. Im Aufsatz von Ho@l® ("Kunststoffe" Bd. 42,
1952, Heft 10, S. 303 ff), der sich mit dem Thema
"Fortschritte in der Chemie und Verarbeitung der Poly-
urethane" befaBt, ist kein Hinweis auf die Verwendung
von Silikondl enthalten.

10. In der Veroffentlichung von Huggme ("Chemie der
Silikone", 1952, S. 170 - 173, 188/189, 208/209) ist von
der "Vielfdltigkeit" der Anwendungsméglichkeiten der Sili-
kone die Rede. Unter anderem ist ausgefiihrt (S. 172), daB
bei Silikonen infolge ihrer geringen Mischbarkeit eine ge-
wisse Neigung bestehe, sich an der Grenzphase anzureichern.
Sie seien dadurch oberfliachenaktiv und verhinderten Schaum-
bildung. Bei Schmierdlen geniigten sehr geringe Zusidtze,
um eine Schaumbildung zu verhindern. Bereits Zusadtze von
0,0005 bis 0,1 % reichten aus, um Schaumbildung zu unter-
dricken. Hingewiesen wird u.a. auf die Moglichkeit, Sili-
kone zum Entschdumen von Erddlquellen zu benutzen. Auf
eine Verwendungsméglichkeit im Sinne der Lehre des Streit-
patents wird in der Entgegenhaltung nicht eingegangen.

11. Die Schrift von Ma@iil® ("Schaum", 1953, S. 376 £ff)
beschdftigt sich u.a. mit dem von den Farbenfabriken Bggii
unter der Bezeichnung "MoJl " in den Handel gebrachten
Polyurethanschaum. Hinweise auf die Moglichkeit, Silikon-
6le zur Porenregulierung zu verwenden, werden dabei nicht
gegeben. In dem Kapitel "Schaumzerstdrung" (S. 428 ff) sind
Alkyl-Polysiloxane als sehr wirksame Antischaummittel be-
zeichnet. An anderer Stelle (S. 436) ist ausgefiihrt, un-
terhalb einer bestimmten optimalen Konzentration sei die
Wirkung der Schaumzerstorer, wobei neben anderen auch
"Silikonsl ohne Zerteiler" aufgefiihrt ist, geringer, wihrend
oberhalb derselben der Schaumzerstérer die Schaumbesté@ndig-
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keit erhdhen konne. Auch diese Stelle, die nicht

im Zusammenhang mit der Polyurethanverschiumung steht,
kann ebensowenig wie die anderen Zitate als neuheits-
schddliche Vorwegnahme der Lehre des Streitpatents
betrachtet werden.

12. Aus dem Buch von Rolll® ("Einfiihrung in die
Chemie der Silikone", 1952 S. 96) 1dB8t sich nur ent-
nehmen, daf Silikondl als Schaumverhiitungsmittel ver-
wendet werden kann. Hinweise auf die Eignung der Si-
likone als Mittel zur Erzielung der Schaumstabilisierung
oder &hnlicher Effekte sind, wie auch der gerichtliche
Sachverstdndige festgestellt hat (Gutachten S. 16), in
der Schrift nicht enthalten.

13. In dem Buch von Rigm® ("Chemielexikon", 3. Aufl.,
1952 S. 1657/58) ist ausgefiihrt, daB die Silikone in
neuerer Zeit u.a. auch verwendet wiirden als Antischaum-
mittel sowie als Mischbestandteile zahlreicher Kunst-
stoffe. Es wird auch darauf hingewiesen, daB Silikone
als Trennemulsionen zum Bespriihen von PreBwerkzeugen
usw., und als Trennmittel fir die Kunststoff- und
Kautschukindustrie geeignet seien. Ein Hinweis auf die
Verwendung von Silikondlen bei der Herstellung von
Polyurethan-Schaumstoff findet sich nicht.

14. Weitere von der Kligerin erwdhnte Literaturstel-
len aus der Zeit vor der Anmeldung des Streitpatents
(Schriftsatz vom 14. Juli 1966) so die Verdffentlichungen
von Mar@i® aus den Jahren 1878 und 1881 sowie eine
Arbeit von Ni@EEE® ("Entwicklung und Erfahrung auf dem
Gebiet des Siliziumkunststoffes" in der Zeitschrift
"Kunststoffe", 1952, S. 311/314) richten sich auch
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nach dem Vortrag der Klidgerin nicht gegen die Neuheit des
Streitpatents und konnen als neuheitsschddlich nicht in
Betracht gezogen werden.

I11.
Auch ein technischer Fortschritt der Lehre des Streit-

patents gegeniiber dem im Anmeldezeitpunkt bekannten Stande
der Technik ist nach der Uberzeugung des Senats gegeben.

Mit dem Vorschlag des Streitpatents, bei der Schaum-
herstellung ‘auf der Polyester-Diisocyanat-Basis Silikondl
in einer geringen nach oben begrenzten Konzentration zu
verwenden, konnen allein solche MaBnahmen verglichen wer-
den, die filr eine entsprechende Verschdumung ein Mittel
vorschlagen, das mit dem erfindungsgemidfl vorgeschlagenen
Silikondl in seiner Wirkungsweise vergleichbar ist. Dafiir
kommt als bestimmtes, praktisch verwendetes Mittel im we-
sentlichen Paraffinol in Betracht, das in der belgischen
Patentschrift ) W als “"Aktivator" bei der Verschdumung
von Polyestern mit Isocyanaten ausdriicklich genannt und
auch von der Inhaberin des genannten belgischen Patents,
den Farbenfabriken Bagj), und auch wohl von anderen Fir-
men zu diesem Zweck verwendet worden ist.

Im wesentlichen stiitzt sich die Behauptung der Klé&gerin,
der Erfindung nach dem Streitpatent mangele der technische
Fortschritt, auf die von ihr durchgefiihrten Versuche. So-
weit sie hierzu in erster Linie darauf verweist, die Ver-
suche hditten eindeutig gezeigt, daB ein technischer Fort-
schritt gegeniiber dem Stande der Technik nicht gegeben sei,
wenn das Silikondl den einzigen Emulgator im Reaktionsge-
misch bilde, ist dieses Vorbringen schon deshalb ohne Be-
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deutung, weil - wie oben ndher dargelegt worden ist -
die Mitverwendung der iiblichen und bereits bewihrten
Emulgatoren nach der Lehre des Streitpatents nicht
ausgeschlossen ist. Soweit die Kldgerin weiter meint,
wenn man die gebrduchlichen, bewidhrten und bekannten
Emulgatoren zusdtzlich zu einem Silikonzusatz verwen-
de, komme man zu Ergebnissen, die nicht besser und
nicht schlechter seien als diejenigen, die am Anmel-
detage des Streitpatents bereits erreichbar gewesen
seien, ist ihr Vorbringen nicht geeignet, der Lehre
des Streitpatents einen technischen Fortschritt ab-
zusprechen. Einmal handelt es sich um Handversuche

in kleinem MaBstab - in Pappbechern mit 200 g Gemisch
(Bericht von DequEEE vom 22. April 1966, S. 3) -,
die nach den einleuchtenden Darlegungen des gericht-
lichen Sachverstédndigen schon deshalb nicht beweis-
krdftig sein koénnen, weil die Herstellung einwand-
freier homogener Schiume praktisch nur in eigens da-
fir konstruierten maschinellen Apparaturen erfolgen
kann (Gutachten S. 4).

Vor allem lassen sich aber die Behauptungen der
Kldgerin insoweit nicht mit folgenden Tatsachen verein-
baren: die Klédgerin hat selbst vorgetragen, sie habe
Schaumstoffe nach dem Verfahren des Streitpatents in
nicht unerheblichem Umfang hergestellt oder herstel-
len lassen (Schriftsatz der Klédgerin in erster In-
stanz vom 13. September 1961 und die dazu iberreich-
ten eidesstattlichen Erkldrungen, insbesondere des
Leiters der Verschiumungsanlage bei der Fa. CElllllR
vom 24, August 1961); unstreitig haben die Farbenfa-
briken Bagg® und andere bedeutende Firmen - die Be-
klagte hat auf GefllR E1@EEES, Do® Collll® und Vol

B 4 -
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hingewiesen (Schriftsatz vom 7. Oktober 1964 S. 7) - fiir
Silikondle, die besonders als Zusatz fiir Polyurethan-
schéume entwickelt waren, Reklame gemacht; die Fa. Bajgime
hat dafiir besondere Merkblitter herausgegeben (u.a.

im Mai 1956, Schriftsatz der Beklagten vom 2. Mirz 1965
Anl. 1), die sie 1957 mit dem ausdriicklichen Hinweis auf
den Patentschutz der Beklagten wieder zuriickzog (Schrei-
ben von Baggp an die Klédgerin vom 5. August 1957: Anl.

zum Schriftsatz der Beklagten vom 11. Dezember 1967);
endlich ist seit Bekanntwerden des Streitpatents in Ab-
handlungen, Lehrbiichern und vor allem in einer grofBien Zahl
von Patentschriften bzw. Auslegeschriften maBgebender Fir-
men wie Bajge, HGEEER, Molil», Rulll® auf die Verwendung
von Silikon®l bei der Verschdumung von Polyester-Diisocyanat-
Gemischen hingewiesen worden. Alles das spricht eindeutig
dafilir, daB8 die Lehre des Streitpatents bei der Verschéu-
mung von Polyester-Diisocyanat-Gemischen nach Bekanntwerden
nicht nur in der Theorie sondern auch praktisch Eingang in
die Technik gefunden hat. Das ist ein sicheres Anzeichen
dafiir, daf im Anmeldezeitpunkt in der Wirtschaft ein Be-
diirfnis dafir bestand, ein weiteres Mittel zur Porenre-
gelung in dem #HuBerst komplizierten VerschidumungsprozeB

zu Hand zu haben; ein Mittel, das zumindest in einer Reihe
von Anwendungsfédllen der Verschdumung auf der Basis von
Polyester/Diisocyanat den bisher bekannten Mitteln iiberle-
gen war. Diese Uberlegenheit konnte der Durchschnittsfach-
mann bei bestimmten Anwendungsfidllen zumindest durch Ver-
suche auf Grund der Angaben der Patentschrift herausfinden.

Einen technischen Fortschritt kann die Klédgerin selbst
nicht ernstlich in Abrede stellen; er wird auch von ihrem
Privatgutachter RGEEP in seinem Gutachten vom 24. Dezem-
ber 1964 (S. 16) fiir spezielle Ausfiihrungsformen zugegeben,



- 33 -

Ferner spricht das Merkblatt der Firma sSafj) aus
dem Jahre 1956 (u.a. Anl. 3 des Privatgutachtens
VS vom 22. Juni 1966) fir einen solchen Fort-
schritt, da es fiir bestimmte Anwendungsfédlle Sili-
konsl (Bagmy @EB) "anstelle" Paraffindl "empfiehlt".

Die Uberzeugung des Senats, daB die Lehre des
Streitpatents einen technischen Fortschritt gebracht
hat, wird ferner bestdtigt durch den gerichtlichen
Gutachter, der eine technische Bereicherung in sei-
nem schriftlichen Gutachten vom 6. April 1965 (S. 26/27)
bejaht und seine Meinung in der miindlichen Verhand-
lung aufrechterhalten und iiberzeugend erlédutert hat.
Der Privatsachverstdndige der Beklagten, Prof. Dr.
W@, hat seinen den technischen Fortschritt be-
jahenden Ausfiihrungen das einleuchtende Argument
beigefiigt, daB die in groBem MaBstab vor sich gehen-
de Fertigung von Schaumstoffen sich eines wesentlich
teureren Mittels - er nennt eine Preisdifferenz von
Paraffindl zu Silikon6l in der GrdBenordnung von
1:20 (Gutachten S. 2) - nicht bedient h&tte, wenn
es nicht bestimmte Vorteile gegeniiber dem praktisch
bisher meist verwendeten Paraffinsl gehabt hdtte.

Der technische Fortschritt der Lehre des Streit-
patents 148t sich auch aus AuBerungen der mehrfach
angesprochenen Literatur unmittelbar entnehmen. So
wird bei Fre@lD ("PolgEES Fommm" in RuGEP-Age,
August 1958, S. 812 - 818) auf Grund von Erfahrungen
bei der Fa. Du P@lB iiber den EinfluB von Silikon-
zusdtzen bei Polyurethan-Schiumen allgemein gesagt,
Silikone triigen wegen ihrer Oberfliichenaktivitét
zur Verzdgerung des Zusammenfallens (des Schaums)
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bei, indem sie die anféngliche BlasengroBe verringerten
und das Aufbrechen sehr groBer Blasen verzogerten. Der
Stabilisierungseffekt der Silikone sei am gréBten bei

sehr niedriger Konzentration. Silikone seien allgemein
ibliche Zus&dtze zu Polyurethanverschdumungssystemen;
Silikone seien typische Oberflidchenbehandlungsmittel

(S. 6 der Ubersetzung); der bemerkenswerteste Effekt

der Silikone sei die Abnahme der urspriinglichen Blasen-
groBe und die gleichzeitige Zunahme der Anzahl von Blasen,
die stabilisiert wiirden (aa0 S. 8); der Schaumstabilisierungs-
effekt der Silikone beruhe auf ihrer Oberfldchenaktivitét
(aa0 S. 11). Bei Me@lD/LewlB ("SilGlER", N Y@ER 1559,
S. 194/196) heiBt es, eine geregelte Verschdumung sei
manchmal wichtig, so bei Polyurethanschaum, der sehr
schnell an Bedeutung gewinne; Figur 5.24 zeige die ver-
besserte feinstrukturierte und gleichmiBige Verschdumung,
die unter Verwendung von fliissigen Silikonen erzielt wer-
de, um die Verschidumung widhrend des Auftreibprozesses

zu regulieren. Fre@iim ("SilgB", The PlENED InGNEED
Lo@® 1962, S. 42) sagt zur Verwendung fliissiger Silikone
als oberflichenaktive Mittel in Polyurethanschdumen, sie
hétten die Funktion einer Regelung der Verschdumung, sie
beeinfluBten die GréBe der Gasblasen und fiihrten zur Bil-
dung von flexiblen wie steifen Schéumen einheitlicher
Strukturbeschaffenheit. In der deutschen Auslegeschrift

S @ @ von 1961 (Anmelder: Fa. Mo@ill) heiBt es zur
Herstellung von Polyurethan-Schaumstoffen, es sei bekannt,
zur Verbesserung der Zellstruktur ein Silikondl dem
schaumféhigen Reaktionsgemisch einzuverleiben (Sp. 1).

In der deutschen Auslegeschrift @ WD @B von 1961 (An-
melder: Fa. Bagm@) wird gesagt, es sei bekannt, bei der
Herstellung von Schaumstoffen auf der Grundlage von Polyester-
urethanen Silikondle vom Typ des Polydimethylsiloxans als
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Porenregulierungsmittel einzusetzen (Sp. 1). In
der deutschen Patentschrift @ @ @ (Bekannt-
machung 1962, Anmelder: Ruf® Comp.) wird zur Ver-
schdumung von Polyester/Diisocyanat gesagt, das
Silikontl sei ein iliblicher "Schaumstabilisator"

und steuere die GréBe und GleichmiiBigkeit der
Poren (Sp. 7). Die Auslegeschrift @ @B @ von
1963 (Anmelder: Fa. Baggp) sagt zu Polyisocyanat-
Polyadditionsverfahren allgemein, man habe auch
bereits als Zusatzstoffe Silikontle zugesetzt, wel-
che die Porenstruktur und insbesondere die Poren-
groBe variieren, aber auch zur Stabilisierung der
Schaumstruktur beitragen sollten (Sp. 1).

~v--«Die AuBerungen von mafgebenden, mit dem Her-
stellungsverfahren der Polyurethanschaumgewinnung
vertrauten Firmen und Fachleuten zeigen deutlich,

daB3 der Verwendung von Silikontlen groBe praktische
Bedautung beigemessen wurde, die den technischen
Fortschritt gegeniiber dem friiher verwendeten Paraffin-
81 unterstreicht. Dem steht nicht entgegen, daB8 im
Zuge der weiteren Entwicklung andere Methoden zur
Regelung der Porenstruktur gesucht und wohl auch ge-
funden wurden, die die Lehre des Streitpatents in
ihrer unmittelbaren Anwendung wieder vor anderen zu-
riicktreten lieBen. Wenn sich dieses oft zu beobach-
tende Schicksal erfinderischer Ideen bereits wéhrend
der Patentdauer ereignet, so bietet es keine Handhabe,
den Bestand des Patents im Wege des Nichtigkeitsver-
fahrens in Frage zu stellen, ganz abgesehen von der
hier nicht zu erérternden Uberlegung, inwieweit ver-
besserte Verfahren unter Umstdnden von einem Grundpa-
tent abhdngig sein kdnnen. Deshalb kann der technische
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Fortschritt insbesondere auch nicht deshalb geleugnet
werden, weil etwa seit 1965 in der Literatur zum Teil
Nachteile der Verwendung von Silikonsl (teilweise gegen-
Uiber solchen modifizierter Art) in den Vordergrund ge-
stellt werden, wobei das Anliegen verfolgt wird, die
Empfindlichkeit der Reaktion bei der Verschiumung zu
verringern (Desensibilisierung) und damit eine groBere
"Schwankungsbreite" zu gewinnen, da es - so heifBit es

z.B. in der Patentschrift ¢ @ @@ von Baglm, Sp. 1 -
bekannt sei, daB schon "geringfligigste" Abweichungen von
der mengenméBigen Zusammensetzung des schaumfihigen Reak-
tionsgemischs zu technisch unbrauchbaren Schaumstoffen
filhren konnten. AuBerdem sind im Laufe der Zeit auch die
Grundsubstanzen der Gemische offenbar wesentlich verbes-
sert worden, so daB es, wie Prof. P@ in seinem Gutache
ten sagt, "heute" (1967) moglich sei, ohne Silikondl,
d.h. nach den im Streitpatent genannten vorbekannten
Verfahren weit bessere Schaumstoffqualitdten zu erzeugen
(Gutachten S. 77). Gegeniiber dieser AuBerung hat aber auch
er die Patentfdahigkeit des Streitpatents im ganzen nicht
in Zweifel gezogen und die SchluBbemerkung angefiigt, man
konne feinporige Schaumstoffe von Polyesterurethan er-
zielen durch Zusatz von geringen Mengen Silikonol; iiber
die Menge des Silikontls kénne die mittlere PorengréBe
in gewissen Grenzen eingestellt werden (Gutachten S. 89).

Nach allem war der Senat von dem technischen Fort-
schritt der Lehre des Streitpatents iiberzeugt und sah
keine Veranlassung mehr, auf Grund des Beweisbeschlusses
vom 26. Januar 1967 Vergleichsversuche anstellen zu las-
sen.
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In Ubereinstimmung mit dem Nichtigkeitssenat und
dem gerichtlichen Sachverstédndigen ist der Lehre des
Anspruchs 1 des Streitpatents auch die erforderliche
Erfindungshoche zuzuerkennen.

1. Der Nichtigkeitséenat hat in der angefochtenen
Entscheidung das Vorliegen ausreichender Erfindungshdhe
mit folgender begriindung bejaht: Von den Silikondlen
sei im Anmeldezeitpunkt des Streitpatents bekannt ge-
wesen, daB sie als "schaumverhiitende" Zusétze verwen-
det werden kénnten. "Antischaummittel" dienten indes-
sen -~ wie sich auch aus der entgegengehaltenen deut-
schen Patentschrift @l Wl ergebe - dazu, die Bildung
von Schaum zu verhindern bzw. zu vermindern oder aber
einen bereits gebildeten Schaum zum Verschwinden zu
bringen. Demgegeniiber werde, so fiihrt der Nichtigkeits-
senat aus, im Falle des dem Streitpatent zugrunde liegen-
den besonderen Reaktionssystems eine Schaumbildung an-
gestrebt, und zwar unter Ausnutzung der im Zuge der Um-
setzung der Mischungsbestandteile entstehenden Kohlen-
sdure. Wenn nun trotz dieser "umgekehrten" Aufgabenstel-
lung hierbei ein Silikon8l mitverwendet werde, so konne
von einer naheliegenden Anwendung der als schaumverhiiten-
de Zusidtze bekannten Silikondle in den bewuBSt zum Schiu-
men eingestellten Reaktionsmischungen nicht die Rede
sein. Hieran #ndere auch der Umstand nichts, daB man
schon sulfurierte pflanzliche (le oder Minerale zu den
Reaktionsmischungen zugesetzt habe, da es sich bei den
zu den Organosiliziumverbindungen z&hlenden Silikonslen
um einen ganz anders gearteten Verbindungstyp handele.
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Den Silikontlen komme im vorliegenden Falle, so heift

es im angefochtenen Urteil weiter, aber auch noch

eine Uberraschende Wirkung zu. Die mit ihnen herge-
stellten Schaumprodukte wiesen nimlich eine Wandver-
stdrkung der Zellen auf. Die Fertigprodukte besé@Ben daher
nicht nur eine gleichmiéBige PorengréBe, sondern auch ver-
besserte mechanische Eigenschaften.

2. Die Kldgerin macht demgegeniiber im wesentlichen
folgendes geltend: Allein schon auf Grund der belgischen
Patentschriften (D D und @GP @ einerseits und der
die Oberfldchenaktivitét von Silikontlen ausweisenden
Literaturstellen andererseits komme der Durchschnitts-
faschmann zur Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents. Ins-
besondere durch die genannte belgische Patentschrift
HD @ sci die beteiligte Fachwelt iiber die Wirkung des
Zusatzes oberflachenaktiver Stoffe bei Polyurethanschaum-
stoffen unterrichtet worden. Es h¥#tten sich also s&émt-
liche oberfldchenaktiven Mittel als geeignet bei der Her-
stellung von Polyurethanschaumstoffen angeboten, sofern
sie den im belgischen Patent genannten Voraussetzungen
geniigten. Soweit der Fachmann iiber diese Voraussetzungen
nicht bereits auf Grund seiner Durchschnittskenntnisse
unterrichtet sei, miisse davon ausgegangen werden, daf3 er
in der Lage sei, sich durch einen einfachen Versuch da-
von zu liberzeugen, daB sich handelsiibliche Silikondle
mit einem Polyesterschaum vertragen. Uberdies handle es
sich, so macht die Kl&gerin weiter geltend, bei der an-
geblichen Erfindung nach dem Streitpatent allenfalls um
glatte Aquivalente. Bi@llm® (vgl. oben II unter Nr. 8)
nenne eine Mehrzahl oberflichenaktiver Stoffe, die Ein-
fluB auf den jeweils vorliegenden Schaumstoff hidtten.
Darunter befinden sich auch Silikondle. Bereits BigiilllillB
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gehe also von der technisch glatten Aquivalenz in
bezug auf die Hauptwirkung der fraglichen Zusatz-~
stoffe bei der Schaumherstellung aus. Das Streit-
patent sei nicht in der Lage, eine Wirkung zu nennen,
die dariiber hinausgehe. Es bleibe somit im Rahmen
technisch &quivalenter Wirkungen derartiger ober-
fldchenaktiver Zusatzstoffe. |

Die Klégerin meint dann weiter, wenn bestimmte
Literaturstellen nur die entschiumende Wirkung der
Silikone betrachteten, so sei das einseitig und ergebe
sich nur aus dem Zweck der Jeweiligen Stelle. Dem Durch-
schnittsfachmann sei bekannt, daB einer entschdumenden
Wirkung im allgemeinen eine schdumende Wirkung antago-
nistisch, konjugiert oder ambivalent zugeordnet sei.
Selbst wenn er in dieser Beziehung noch Zweifel gehabt
hdtte, habe ihn insbesondere Magiiil) (vgl. oben II
unter Nr. 11) belehrt, daB in Abhlngigkeit von der Kon-
zentration Anderungen schiumender und entschiumender
Wirkungen eintrédten. Nichts habe also néher gelegen, als
von der schdumenden Wirkung des Silikondls bei kleine-
ren Konzentrationen auszugehen. Vom Vorhandensein pa-

- tentbegriindender Erkenntnisse kdnne deshalb keine Rede
sein. Das gelte fiir jeden Fachmann, der dazu die Ver-
6ffentlichungen von Marggil§, Hu@l® und RS@m® (oben
II’unter Nr. 10, 13, 14) gekannt habe. Ihm sei dadurch
ein Weg vorgezeichnet gewesen, der folgerichtig und ohne
erfinderische Uberlegungen von der Aufgabe gzur L&sung
des Streitpatents gefiihrt hdtte. Die schiumende Wirkung
des Silikondls sei schlieBlich auch aus der DDR-Patent-
schrift @ @ (oben II Nr. 5) bekannt gewesen. Die Ver-
trdglichkeit von Silikondl mit Polyurethanschdumen habe
ein Fachmann aus dem USA-Patent @ Wl Wl und der Ver-
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offentlichung von Nitzsche (oben II unter Nr. 6, 14)
folgern koénnen.

3. Es trifft zu, daB in der belgischen Patentschrift
@ @B iiber den Mechanismus und Chemismus oberflidchen-
aktiver Stoffe bei der Schaumbildung auf der Grundlage
von Alkydharz und organischem Diisocyanat zum Teil in
dem Sinne berichtet wird, wie es der gerichtliche Sach-
verstindige (Gutachten S. 8/9) dargestellt hat. Auch wird
in der belgischen Patentschrift 516 512 im Zusammenhang
mit Aktivatoren fiir die Polyurethanherstellung von Paraffin-
61 oder oberfldchenaktiven anhydrischen Substanzen ge-
sprochen. In der Beschreibung der belgischen Patentschrift
@0 8 ist dann u.a. weiter ausgefiihrt: wenn ein die
Oberfldchenspannung herabsetzendes Mittel der Mischung
zugefiihrt werde, filhre dies zur Vermeidung der Bildung
zu groBer Blasen; dies sei in einem schiumenden System
der Fall, weil die Verminderung der Oberflédchenspannung
die Bildung kleiner Blasen erlaube (S. 2 Z. 10 - 15).
Auf Grund dieses Phénomens konne man, so heiBt es in
der Beschreibung weiter, sagen, da8 die Hinzufiigung
oberflichenaktiver Stoffe (tensio-actifs) regulierend
in bezug auf die PorengréBe in einer Schaummasse wirke,
weil sich iiberm#Big groBe Blasen nicht so leicht bilde-
ten (S. 2 Z. 18 = 21). Im AnschluB hieran werden in der
Beschreibung der belgischen Patentschrift @illp @B ver-
schiedene Stoffe (Derivate verschiedener Fettsduren, wie
etwa Kaliumoleat, zinkstearat, Sorbitan-Polyoxyéthylen-
Monopalmitat, Sorbitan-Trioleat, Sorbitan-Monolaurat,
Sorbitan-Monostearat und Polyoxydthylenlaurat von Sorbit,
ferner Lanolin, Lecithin, Natrium-Diamylsulfosuccinat und
bevorzugt - pré&féré - Natrium-Dioctyl-Sulfosuccinat:
Aerosol OT) als geeignet (particulérement interessantes)
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aufgefithrt (S. 2 Z. 41 - 51). Silikonsl ist dabei
nicht genannt, auch kein dem Silikonsl nahestehender
Stoff.

Bei der Frage, ob dem Durchschnittsfachmann die
Verwendung von Silikondl als Mittel zur Herbeifiihrung
von Erzeugnissen moglichst gleichmdBiger Porenstruktur
und mit guten mechanischen Eigenschaften nahegelegt war,
ist entscheidend zu bericksichtigen, daB in keiner einzi-
gen der behandelten Patentschriften und Literaturstellen
die Verwendung von Silikonsl bei der Herstellung von
Schaumstoffen zur ginstigen Beeinflussung der Schaumbil-
dung empfohlen ist. Vielmehr wird, soweit ilberhaupt in
den Vorverdffentlichungen auf Silikondl hingewiesen ist,
gerade auf seine Eigenschaft als Entschiumer (Antischaum-
mittel) aufmerksam gemacht. So wird z.B. bei Hugmmm
(oben II unter Nr. 10) auf die Eignung zur Verhinderung
der Schaumbildung hingewiesen und es wird Silikondl
als Entschdumer fiir Erdlquellen vorgeschlagen. Bei
Rsg® (oben unter II Nr. 13) ist von Silikonsl als
Trennmittel zum Besprilhen von PreBwerkzeugen die Rede,
an anderer Stelle ist es als Antischaummittel bezeich-
net. Bei Bil® (oben II unter Nr. 8) heiBt es, be-
stimmte Silikone n#herten sich dem Ziele eines uni-
versellen Antischaummittels. Ma@iii (oben II unter
Nr. 11) bezeichnet Alkyl-Polysiloxane als sehr wirk-
same Antischaummittel. NiGill® (oben II unter Nr. 14)
hebt die Eignung des Silikontls als Trennmittel hervor.
Ro@lp (oben II unter Nr. 12) filhrt aus, der Zusatz
kleiner Mengen von Silikondl zu minéralischen Olen un-
terbinde das Schiumen solcher Ule wdhrend ihrer Ver-
wendung. Obwohl Ro@ll® in diesem Buch "Einflihrung in
die Chemie der Silikone" auf eine Reihe von Verwen-
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dungsmdglichkeiten aufmerksam macht, findet sich kein
irgendwie gearteter Hinweis darauf, daB Silikondl bei
der Verschdumung von Polyurethanen vorteilhaft verwen-
det werden konne. Bei Maggp findet sich allerdings
auf Seite 436 die Bemerkung: "Unterhalb der optimalen
Konzentration ist die schaumzerstsrende Wirkung gerin-
ger und oberhalb kann der Schaumzerstorer die Schaum-
bestdndigkeit erhdhen", wobei auf der vorhergehenden
Tafel neben anderen als Schaumzerstdrer bezeichneten
Stoffen auch "Silikon-0l1 ohne Zerteiler" aufgefiihrt ist.
Die erwdhnte Stelle bei Manegold bezieht sich Jjedoch auf
schdumende wédsserige Losungen, nicht auf komplizierte,
unter Kohlendioxyd-Entwicklung entstehende und sich ver-
festigende Schaummassen. Bei dem Verfahren nach der
DDR-Patentschrift @ @@ (oben II Nr. 5) schlieBlich wird
Silikondl als Flotationsmittel d.h. als Zusatz zur Her-
beifiihrung eines glinstigen Trenneffekts vorgeschlagen,
nicht aber als Mittel zur Schaumbildung. Um den Schaum-
effekt zu erhohen, werden in den Ausfiihrungsbeispielen
dieser Entgegenhaltung besondere Schaummittel (Schéumer-
18sungen) zugesetzt.

Nach alledem war die Verwendung von Silikondlen
dem Durchschnittsfachmann durch den Stand der Technik
nicht nahegelegt; er muBte vielmehr bei der Verschiumung
von elastischen Schaumstoffen mit Riicksicht auf die ihm
bekannte entschéumende Wirkung der Silikondle, und zwar
schon in sehr kleinen Konzentrationen, einen unglinstigen
EinfluB auf die Schaumstruktur erwarten. Davon, daB ihm
durch die Hinweise auf die Entschdumungswirkung der Si-
likondle bzw. der oberflichenaktiven Stoffe allgemein
(intercedenter) ein Hinweis auf die Eignung als Schidu-
mungsmittel gegeben worden sei, kann keine Rede sein.
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Eine solche Annahme rechtfertigt sich jedenfalls
nicht fiir die Zeit der Anmeldung des Streitpatents.
Der Durchschnittsfachmann konnte aus der ihm bekann-
ten entschdumenden Eigenschaft der Silikontle keinen
RiickschluB ziehen, da8 diesér Stoff bei der kompli-
zierten Umsetzung von Polyestern und Diisocyanaten
forderliche Wirkungen in Richtung auf eine Gleich-
méBigkeit der Porenstruktur und die mechanischen
Eigenschaften der Zellwdnde wihrend der Verschdumung
und beim fertigen Produkt ausiiben kénne.

Das Bundespatentgericht bejaht die Erfindungs-
hshe auch aus dem Gesichtspunkt, daB der Durchschnitts-
fachmann den friiheren Vorschlégen der Praxis (Ver-
wendung von sulfurierten pflanzlichen Olen oder
Mineralen) nicht die Verwendung der zu den Organ-
siliziumverbindungen z#hlenden Silikontlen entnehmen
konnte, weil diese einem "ganz anders gearteten Ver-
bindungstyp" angehtrten. Der gerichtliche Sachverstén-
dige begriindet sehr eingehend seine Ansicht, daB8 Erfin-
dungshdhe selbst dann anzuerkennen sei, wenn fiir den
Fachmann des Anmeldezeitpunktes auf Grund der belgi-
schen Patentschriften das Suchen nach weiteren ober-
flichenaktiven Stoffen in Betracht zu ziehen sei (Gut-
achten S. 27 - 32). Es sei ndmlich davon auszugehen,
daB nach damaliger Sicht unter schaumbildenden Mitteln
gesucht wurde und die Wahl eines allgemein als Ent-
schiumer bekannten und dafir praktisch verwendeten
Mittels fiir die Schaumregulierung der komplizierten
Polyester-Isocyanat-Verschdumung damals als absolut
ungewdhnlich zu werten sei. Der gerichtliche S#&ch-
verstindige hat diese Ansicht auch in der miindlichen
Verhandlung aufrechterhalten und in dem Sinne weiter
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erldutert, daB im Anmeldezeitpunkt ein technisches Vor-
urteil gegen die Verwendung von Silikondl anzunehmen sei,
deren Uberwindung die Erfindungshthe rechtfertige. Dem
entspricht die Ansicht von Prof. P@ll® (Gutachten S. 77),
der ebenfalls wegen der Uberwindung eines Vorurteils Er-
findungshthe bejaht, zumal die Technik lange Zeit die im
Patent offenbarte Lisung nicht gefunden habe.

Diesen Auffassungen schlieBt sich der Senat im Er-
gebnis an. Der Kldgerin mag zwar zuzugeben sein, daB auf
Grund der Erkenntnis, dem VerschiumungsprozeB vorteilhaft
oberfléchenaktive Stoffe zuzusetzen, das Suchen nach so
beschaffenen Mitteln bereits im Prioritdtszeitpunkt nahe
lag und im Bereich fachménnischen Konnens gelegen hat.

Es muB jedoch die Wahl eines bekannten Entschiumungsmit-
tels damals als ungewShnlich und deshalb nicht mmheliegend
angesehen werden. Denn es steht jedenfalls fest, daBl nach
der Aufgabe des Streitpatents im Ergebnis eine Schaumbil-
dung erreicht werden sollte und daB demgegeniiber die all-
gemein bekannte Aufgabe der Verwendung von Silikondl

- die Flotation nach dem DDR-Patent war demgegeniiber eine
die Herstellung von Schaumstoffen nicht beriihrende Son-
deraufgabe - gerade in einer Schaumverhinderung oder
Schaumzerstérung bestand, wie z.B. bei der Verwendung

als Zusatz zu Schmiermitteln. Insofern spricht das Pa-
tentgericht mit Recht von einer "umgekehrten" Aufgaben-
stellung. Der vom gerichtlichen Sachverstdndigen Prof.
Dr. B und von Prof. Dr. Pl geduBerten Ansicht

ist deshalb beizupflichten, wenn sie davon ausgehen, daB
die besondere Auswahl eines Mittels, gegen das fiir den
Durchschnittsfachmann, auch wenn er die Qualitat eines
Industrie-Chemikers besafB, vom technischen Gesichtspunkt
ein Vorurteil bestand, als erfinderische Leistung zu wer-
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ten ist. Bei der Gesamtwlirdigung kann schlieflich

auch nicht unberiicksichtigt bleiben, daB es sich

hier um eine lange bekannte und wirtschaftlich be-
deutsame Fertigung handelte und daB die Lehre des
Streitpatents fraglos die Entwicklung der weiteren
Technik auf einem komplizierten und in seinem Wirkungs-
mechanismus nicht leicht durchschaubaren Gebiet

- Jjedenfalls in den folgenden Jahren - wesentlich
beeinfluf3it hat.

V'

Die Uhteransprﬁche 2 und 3 bringen zweckméflige
Ausgestaltungen des im Hauptanspruch 1 offenbarten Er-
findungsgedankens, die nicht als platte Selbstversténd-
lichkeiten angesprochen werden kénnen, so dafB sie daher,
da der Hauptanspruch bestehen bleibt, als echte Unter-
anspriiche ebenfalls bestehen bleiben kdnnen.

VI.
Die Berufung war nach alledem als unbegrindet

zuriickzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf
den §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG.
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Sie bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch
auf die auBergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.

Spreng Triistedt ClaBen

Ballhaus . ' Bruchhausen



