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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 14, Mdrz 1989 durch die Richter
Brodefler, von Albert, Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn
und Dr. Jestaedt

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats
(Nichtigkeitssenats I1I) des Bundespatentgerichts
vom 22. Oktober 1986 wird auf Kosten der Beklagten
zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des auf eine Anmeldung vom
22. Januar 1969 erteilten deutschen Patents 19 03 817
(Streitpatents), das stabilisierte fliissige Herbizidkon-
zentrate auf Carbamatbasis betrifft. Der einzige Patent-

anspruch lautet:

"Stabilisierte fliissige Herbizidkonzentrate ent-
haltend mindestens eine Verbindung der allgemei-
nen Formel
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in der R; Alkyl, Cycloalkyl, gegebenenfalls
durch Halogen und/oder Alkyl und/oder Tri-
fluormethyl substituiertes Aryl, R, Wasser-
stoff und R3 gegebenenfalls durch Halogen
endstdndig substituiertes Alkyl, Alkenyl oder
Alkinyl bedeuten, mindestens ein organisches
Lésungsmittel und mindestens einen oberfldchen-
aktiven Stoff, gekennzeichnet
durch einen Gehalt an mindestens einer
organischen Sdure aus der Gruppe der aliphati-
schen Dicarbonsduren, aliphatischen Oxycarbon-
sduren, nitrosubstituierten aromatischen Mono-
carbonsduren, aromatischen Dicarbonsduren,
aliphatischen Sulfonsduren oder aromatischen
Sulfonsduren."

Die Klagerin hat mit der gegen das Streitpatent erho-
benen Nichtigkeitsklage geltend gemacht, die Lehre des
Streitpatents sei gegeniiber dem aus der belgischen Patent-
schrift 703 644 bekannten Stand der Technik nicht mehr neu
und fortschrittlich; zumindest jedoch fehle ihr unter Be-
riicksichtigung weiterer vorvertffentlichter Patentschriften
die erforderliche Erfindungshé&he. '

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent durch
Urteil vom 22. Oktober 1986 wegen fehlender Erfindungshé&he
fiir nichtig erklart.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung verteidigt die
Beklagte die Schutzfdhigkeit der Lehre des Streitpatents in
eingeschrdnktem Umfang. Sie beantragt, das angefochtehe Ur-
teil aufzuheben und die Klage mit der Mafigabe abzuweisen,
dafl in der Fassung des Patentanspruchs (Sp. 1, 2. 23/24 der
Patentschrift) anstelle der Wérter "mindestens ein orga-
nisches Ldsungsmittel" die Wérter "Isophoron als organisches
L8sungsmittel" treten.
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Die Kl&dgerin beantragt die Zuriickweisung der Berufung
und wiederholt ihren schon in erster Instanz vertretenen
Standpunkt, daff dem Streitpatent die erforderliche Erfin-
dungshShe fehle; sie stiitzt sich dabei zusdtzlich auf die
vorverSffentlichte franzdsische Patentschrift 1 523 596.

Beide Parteien haben zur Unterstiitzung ihres Vorbrin-
gens Privatgutachten vorgelegt. Prof. Dr. rer. nat. Kurt
Bagl®, Direktor des Pharmazeutischen Instituts der Universi-
tit AN hat als gerichtlicher Sachverstidndiger ein
schriftliches Gutachten und ein Ergdnzungsgutachten erstat-
tet und diese in der miindlichen Verhandlung erldutert und

ergédnzt.

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg, da die
Lehre des Streitpatents auch in dem verteidigten einge-
schrdnkten Umfang mangels ErfindungshShe nicht patentfdhig
ist (§§ 1, 13 Abs, 1 Nr. 1 PatG 1968).

I. Das Streitpatent betrifft nach seiner allgemeinen
Bezeichnung stabilisierte fliissige Herbizidkonzentrate auf
Carbamatbasis. Die Patentbeschreibung geht davon aus, daf
derartige Konzentrate mit m-Biscarbamaten als Wirkstoff in
iiblicher Formulierung (Zubereitung) in einem organischen L&-
sungsmittel mit Zusatz eines oberfldchenaktiven Stoffes
(Emulgators) fiir ihre guten herbiziden Eigenschaften bekannt
waren. Zu den weiteren Eigenschaften der vorbekannten Kon-
zentrate wird jedoch ausgefiihrt, daB sie nicht genﬁgehd sta-
bil seien und sich bei der Lagerung mehr oder weniger stark
zersetzten, was Anderungen der Wirkstoffkonzentration und




damit Wirkungsverlust bei der Verwendung zur Folge habe.
Hiernach ist das der Lehre des Streitpatents zugrunde lie-
gende Problem darin zu sehen, eine Zubereitung des vorbe-
kannten Herbizids zu finden, die iiber eine fiir den prak-
tischen Gebrauch ausreichende Zeitspanne stabil ist und sich
nicht zersetzt. Zur L&sung dieses Problems wird vorgeschla-
gen, der bekannten Formulierung einen Anteil bestimmter or-
ganischer Sduren hinzuzufiigen. Dementsprechend sind Gegen-
stand des einzigen Patentanspruchs in seiner verteidigten
Fassung stabilisierte fliissige Herbizidkonzentrate mit fol-

genden Bestandteilen:

1. Mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel

in der R; Alkyl, Cycloalkyl, gegebenenfalls durch
Halogen und/oder Alkyl und/oder Trifluormethyl sub-
stituiertes Aryl, Ry Wasserstoff und Rj3 gegebenén-
falls durch Halogen endstdndig substituiertes Alkyl,
Alkenyl oder Alkinyl bedeuten,

(m=-Biscarbamate als Wirkstoff)

2. Isophoron als organisches Lésungsmittel,

3. mindestens ein oberfldchenaktiver Stoff,
(als Emulgator),
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4. mindestens eine organische Sdure aus der Gruppe der
aliphatischen Dicarbonsduren, aliphatischen
Oxycarbonsduren, nitrosubstituierten aromatischen
Monocarbonsduren, aromatischen Dicarbonsduren,
aliphatischen Sulfonsduren oder aromatischen Sulfon-

sduren.

II. Neuheit und Fortschritt der Lehre des Streitpatents
knnen nicht verneint werden. Das steht im Verhdltnis zu den
meisten Entgegenhaltungen aufler Streit, gilt aber auch in
Bezug auf die vorverdffentlichte belgische Patentschrift

703 644.

Die belgische Patentschrift geht auf die Beklagté zu-
riick und deckt sich inhaltlich mit der nachverdffentlichten
deutschen Offenlegungsschrift 1 567 164. Diese Druckschrift
beschreibt bereits ein Herbizid-Konzentrat mit einem m-Bis-
carbamat als Wirkstoff in einem organischen L&sungsmittel
mit Zusatz eines oberfldchenaktiven Stoffes. Damit sind die
Merkmale 1 bis 3 des Streitpatents vorweggenommen. Eine ge-
wisse Abweichung besteht lediglich insoweit, als der Bereich
der fiir den Wirkstoff in Betracht zu ziehenden Substituenten
zum Teil geringfiigig anders abgegrenzt ist. Fiir die Beurtei-
lung der Schutzfdhigkeit der Lehre des Streitpatents sind
diese Abweichungen aber - auch nach der insoweit iberein-
stimmenden Ansicht der ProzeBbeteiligten - ohne Bedeutung.

Die belgische Patentschrift befafit sich jedoch nicht
mit dem Problem einer m&glichen Instabilitd&t des Konzentrats
oder seines Wirkstoffs und gibt keinen Hinweis auf einen ge-




zielten Zusatz von Sduren als Stabilisatoren. Ailerdings ist
es nach der Darstellung des gerichtlichen Sachverstdndigen
durchaus moéglich, dafl in den vorbekannten Herbizid-Konzen-
traten im Einzelfall auch S&uren im Sinne des Merkmals 4 des
Streitpatents enthalten waren, die dann unbeabsichtigt auch
als Stabilisatoren wirkten. Dies kénnte dann der Fall sein,
wenn das vorzugsweise als LOsungsmittel verwendete Isophoron
auf Grund seines Herstellungsprozesses Sduren als Nebenpro-
dukte enthielt; das gleiche kénnte sich ergeben, wenn in den
Emulgatorgemischen als Folge unvollstidndiger Neutralisation

Sulfonsduren vorliegen.

In allen Fdllen handelt es sich jedoch um Zufallsergeb-
nisse; im Unterschied zur Lehre des Streitpatents wird dem
Fachmann kein Weg gezeigt, wie er zuverldssig bei einem Her-
bizid-Konzentrat mit den Bestandteilen gemdB den Merkmalen 1
bis 3 des Streitpatents eine Instabilitdt vermeiden kann.
Selbst bei dem Einsatz von Isophoron als Lésungsmittel
stellt sich der patentgemdfle Erfolg keineswegs von selbst
und praktisch zwangsldufig ein. Zu Recht hat das Bundespa-
tentgericht daher die aus den Entscheidungen "O{ -Aminoben-
zylpenicillin" (GRUR 1978, 696) und “Terephtalsdure" (GRUR
1980, 283 = BGHZ 76, 97) des erkennenden Senats zu entneh-
menden Grundsdtze zur Neuheitsschddlichkeit nicht erkannter
zwangsldufiger Zusammenhdnge fiir nicht einschlédgig géhal-
ten.

III. Die Lehre des Streitpatents ist jedoch nicht er-
finderisch, da es fiir einen mit der Entwicklung von Pflan-
zenschutzmitteln befaBten Fachmann mit durchschnittlichen
Kenntnissen und Fdhigkeiten nach dem Stand des Anmeldetags
des Streitpatents nahegelegen hat, einem aus der belgischen
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Patentschrift 703 644 bekannten Konzentrat mit den patentge—
mdfBen Merkmalen 1 bis 3 auch eine Saure gemdf dem Merkmal 4

als Stabilisator zuzusetzen.

1. Als der zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents fiir
die Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln zustédndige Durch-
schnittsfachmann sind in Ubereinstimmung mit dem gerichtli-
chen Sachverstdndigen ein Diplom-Chemiker mit biologischen
Kenntnissen oder ein Diplom-Biologe mit sehr guten che-
mischen Kenntnissen anzusehen, welche gute allgemeine Kennt-
nisse in bezug auf die Herstellung der verschiedenartigen
Wirkstoffe fiir Pflanzenschutzmittel und deren Formulierung
sowie iiber die méglichen Reaktionen, Vertrdglichkeiten, die
Toxizitdt und die Stabilitdtsprobleme solcher Wirkstoffe und

deren Zubereitungen besitzen.

2. Einem solchen Fachmann war es insbesondere auf Grund
seiner beruflichen Praxis geldufig, daB die Stabilitdt einer
Wirkstoffzubereitung ein allgemeines Problem darstellt, dem
auch bei der Formulierung eines Konzentrats nach der vorbe-
kannten belgischen Patentschrift Beachtung geschenkt werden
mufite. Der gerichtliche Sachverstdndige hat in diesem Zu-
sammenhang auf das Lehrbuch "Galenisches Praktikum" wvon
Miinzel, Biichi und Schultz aus dem Jahre 1959 verwiesen, in
dem (S. 956) ausgefiihrt wird, eine der wichtigsten Aufgaben
des in der Industrie tdtigen Pharmazeuten sei es, eine aus-
reichende Haltbarkeit (Stabilit#t) der Arzneistoffe und-
zubereitungen herbeizufiihren, er miisse daher iiber die zur
Beeintrdchtigung der Haltbarkeit fiihrenden mannigfaltigen
Einfliisse und Vorgdnge unterrichtet sein. Entsprechendes
galt nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen




Sachverstidndigen auch fiir den zur Zeit der Anmeldung des
Streitpatents mit der Entwicklung und Formulierung von
Pflanzenschutzmitteln befafSten Fachmann. Entsprechende
Kenntnisse des in der Industrie tdtigen Chemikers werden
nicht dadurch in Frage gestellt, dafl Arzneimittelhersteller
in bestimmten Fdllen nicht in der Lage oder auch nicht be-
miiht waren, eine ausreichende Stabilitdt sicherzustellen.

Eine unzureichende Stabilitdt konnte bei der prak-
tischen Anwendung des Herbizids ohne weiteres festgestellt
werden. Der Fachmann hatte auf Grund seiner allgemeinen Be-
rufserfahrung auch hinreichend Veranlassung, eine neue Wirk-
stoffzubereitung schon von vornherein labormidfiig auf ihre
Stabilitdt zu untersuchen und zu priifen, welche Stabilitats-
probleme sich bei der patentgemdfen Kombination von Wirk-
stoff, LOsungsmittel und Emulgator in einer jeweils konkre-
tisierten Auswahl iiberhaupt ergeben konnten. Es ist daher
lediglich als Ergebnis rein routinemdfliger und fast selbst-
verstdndlicher Kontrollen zu werten, daf der Fachmann er-
kannt hat, daB Konzentrate nach der Lehre der belgischen
Patentschrift nicht hinreichend stabil waren und insoweit

der Verbesserung bedurften.

3. In Ubereinstimmung mit dem gerichtlichen Sachver-
stidndigen ist davon auszugehen, daB der Fachmann, der die
Ursachen einer festgestellten Instabilitédt und mdgliche Ab-
hilfemaBnahmen ermitteln wollte, zundchst den Wirkstoff
liberpriifte, weil bei diesem erfahrungsgemdfl in erster Linie
die Ursache fiir das Unwirksamwerden einer aus mehreren Be-
standteilen bestehenden Formulierun§ zu suchen ist. Nach den
iiberzeugenden weiteren Darlegungen des gerichtlichen Sach-
verstdndigen war es dem Fachmann dabei nahegelegt und ent-
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sprach einem sachgerechten systematischen und iiblichen Vor-
gehen, zundchst eine Hydrolyse-Reaktion als mdgliche Ursache
der Instabilitdt in Betracht zu ziehen, weil allgemein die
Hydrolyse als eine der hdufigsten Instabilitdtsreaktionen
und speziell die Hydrolyse-Mechanismen bei Carbamaten be-
kannt waren (vgl. Bd. 2 S. 80 des 1967 von Bean, Beckett und
Carless herausgegebenen Werkes "Advances in Pharmaceutical
Sciences" und S. 852, 857 des 1963 in "Journal of Pharmaceu-
tical Sciences" Band 52 vertdffentlichten Aufsatzes "Rates of
Hydrolysis of Carbamate and Carbonate Esters in Alkaline So-

lution" von Dittert und Higuchi).

Von entsprechenden Untersuchungen konnte der Durch-
schnittsfachmann nicht dadurch abgehalten werden, daB eine
Hydrolyse definitionsgemdfl die Anwesenheit von Wasser vor-
aussetzt, fiir die patentgemdf stabilisierte Formulierung je-
doch kein Wasseranteil erwdhnt ist. Dem Fachmann war namlich
auf Grund seines allgemeinen Fachwissens gemdf den Darlegun-
gen des gerichtlichen Sachverstdndigen auch bekannt, daf fiir
die Ausldsung einer vollstdndigen oder teilweisen Hydrolyse
schon ein ganz geringer Wasseranteil von weniger als 1 % ge-
niigen kénne, der entweder unbeabsichtigt durch Verwendung
von - iiblicherweise - nicht v&llig chemisch reinen Emulga-

toren eingeschleppt oder aus der Luft aufgenommen wird.

Dabei ist es unerheblich, ob sich der Fachmann die Kom-
ponenten des zu stabilisierenden Konzentrates in chemisch
reiner wasserfreier Form beschaffen konnte und ob speziell
die Beklagte nur vdllig reine Komponenten verwendete. Bei
dem zu verbessernden Konzentrat handelte es sich um ein im
grofitechnischen Mafistab herzustellendes Produkt; iiber einen
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bei der Auswahl der Komponenten etwa zu beachtenden beson-
deren Reinheitsgrad derselben war in der vorverdffentlichten
belgischen Patentschrift nichts gesagt. Es war daher, wie
auch der gerichtliche Sachverstdndige bestdtigt hat, fir den
Fachmann nahezu selbstverstdndlich, schon aus Kostengriinden
nur Ausgangsstoffe mit einem handelsiiblichen Reinheitsgrad

in Betracht zu ziehen.

Unter diesen Umstdnden war fiir die dem Konzentrat zuzu-
setzenden Emulgatoren nach den - auch durch eine Auskunft
der HEEB AG belegten - Ausfiihrungen des gerichtlichen Sach-
verstdndigen mit einem Wassergehalt von 2,2 Gewichtsprozent
und mehr zu rechnen, was nach st8chiometrischer Berechnung
ausreichend ist, erheblich mehr als 10 % des in dem vorbe-
kannten Konzentrat enthaltenen Wirkstoffs hydrolytisch zu
zersetzen und damit eine Instabilitdt des Produkts zu bewir-
ken. Dabei ist die Mb6glichkeit des Vorhandenseins eines zu-
sdtzlichen Wasseranteils im L8sungsmittel und einer Wasser-
aufnahme aus der Luft nicht einmal berticksichtigt.

Unter diesen Umstdnden war es nach den iiberzeugenden
Ausfithrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen, denen sich
der Senat anschlieft, dem Durchschnittsfachmann in Kenntnis
der Struktur des erfindungsgemdfl eingesetzten Wirkstoffes
und der Abbaumechanismen der Hydrolyse nahegelegt und ohne
besondere Schwierigkeiten m8glich, durch Untersuchung der
Abbauprodukte Riickschliisse darauf zu ziehen, ob eine Hydro-
lyse Ursache der festgestellten Instabilitdt war. Der Fach-
mann widre dann - ebenso wie der gerichtliche Sachverstdndige
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aufgrund seiner experimentellen Untersuchungen - zu dem Er-
gebnis gekommen, dafl die beobachtete Instabilitdt mit hoher
Wahrscheinlichkeit auf eine Hydrolyse zuriickzufiihren ist.
Diese Schlufifolgerung ist schon auf Grund des Umstandes ge-
rechtfertigt, daB die bei einer Hydrolyse zu erwartenden
Zersetzungsprodukte unter normalen Reaktionsbedingungen in
gewissem Umfang bereits nach kurzer Zeit und bei auf 70 °
erhéhter Temperatur unter sogenannten Strefbedingungen ver-
stdrkt gefunden werden konnten. Auch wenn sich der Fachmann
bewufit sein mufite, daB die unter StreBbedingungen erreichten
Laborergebnisse nicht ohne weiteres auf die unter normalen
Bedingungen eintretenden Zersetzungserscheinungen iibertragen
werden konnten, so bot es sich doch an, bei der L&sung des
Stabilitdtsproblems jedenfalls zundchst einmal von den La-
borergebnissen auszugehen. Fiir das weitere Vorgehen des
Fachmanns war es auch ohne erkennbaren Belang, ob er ent-
sprechend den experimentellen Untersuchungen und Feststel-
lungen des gerichtlichen Sachverstdndigen erkannte oder er-
kennen konnte, daB die hydrolytische Zersetzung im StreBtest
zusdtzlich durch eine infolge der anfdnglichen Hydrolyse
eintretende Kondensation gefdrdert wurde..Entscheidend war
allein die Erkenntnis, daf jedenfalls auch eine Hydrolyse
stattfand.

Der Senat folgt dem gerichtlichen Sachverstdndigen da-
rin, dall sich an dem Ergebnis seiner experimentellen Unter-
suchungen nichts gedndert hdtte, wenn er als Lésungsmittel
an Stelle von Cyclohexanon entsprechend dem eingeschréankt
verteidigten Patentanspruch Isophoron gewdhlt hédtte; in bei-
den Fdllen handelt es sich um ein cyclisches Keton. Auch die
Beklagte hat nicht geltend gemacht, daB sich insoweit Unter-
schiede ergeben wiirden.
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Hiervon ausgehend war es dann nur noch eine normale und
logische Folgerung und keine erfinderische Leistung, eine
Sdure als Stabilisator zuzusetzen; denn es war dem Durch-
schnittsfachmann namentlich durch die bereits zitierten Ver-
O6ffentlichungen von Dittert und Higuchi sowie von Bean,
Beckett und Carless (dort insbesondere S. 26 mit Figur 3)
bekannt, dafl die Hydrolysegeschwindigkeit im basischen Mi-
lieu geférdert wird und daB sie insbesondere bei allen die
Gruppe der Carbamate einschlieBlenden Estern im sauren Be-

reich ihr Minimum erreicht.

4. Unabhdngig von dem vorherigen exakten Nachweis einer
hydrolysebedingten Instabilitdt war.dem Durchschnittsfach-
mann die Lehre des Streitpatents auch durch die gebotene
Auswertung der vorverdffentlichten einschldgigen Patentli-
teratur nahegelegt. Es gab zwar noch keine Veréffentlichun-
gen, die sich speziell mit der Stabilitédt der erst kurze
Zeit vor der Anmeldung des Streitpatents bekannt gewordenen
Biscarbamate der im Patentanspruch wiedergegebenen allgemei-
nen Formel befaBten; der Fachmann mufite jedoch auch diejeni-
gen Patentschriften beriicksichtigen, die sich auf die Stabi-
lisierung von Carbamaten mit anderer Struktur bezogen.

Die vorverdffentlichte australische Patentschrift

260 591 betrifft dispergierbare Pestizidkonzentrate, die als
Wirkstoff 1-Naphthyl-N-methyl-carbamat enthalten. Zur Sta-
bilisierung gegen Zersetzung durch Hitzeeinwirkung oder
lange Lagerdauer wird ein Zusatz von 0,1 bis 0,5 Gewichts-
prozent einer beliebigen Sdure als Stabilisator vorgeschla-
gen. Die ebenfalls vorvertffentlichte deutsche Auslege-
schrift 1 139 696 betrifft fungizide Spritzmittelzubereitun-
gen auf der Basis organischer Wirkstoffe, denen gegebenen-
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falls zur Stabilisierung saure Puffer oder feste niedere
aliphatische oder aromatische mehrbasige Carbonsduren oder
Oxycarbonsduren zugesetzt werden. Die US-Patentschrift

3 408 323 betrifft eine thermoplastische Harzmasse mit er-
héhter Bestdndigkeit gegen Insektenbefall, der als Wirkstoff
N-substituiertes Carbamatinsektizid und zu dessen Stabili-
sierung ein - nach der Anspruchsfassung beliebiger - S&ure-
stabilisator zugesetzt wird, der wdhrend der Herstellungs-
dauer von ca. 15 Minuten in einem Temperaturbereich von
etwa 130° bis 200°C nicht fliichtig und nicht korrodierend

sein soll.

Trotz aller untereinander und im Verhdltnis zum‘Gegen-
stand des Streitpatents bestehende Unterschiede in der kon-
kreten Struktur des Wirkstoffs und seiner Formulierung
stimmen diese Entgegenhaltungen darin iiberein, daB bestimmte
Carbamate als potentiell instabil angesehen werden, und daB
zur Stabilisierung ein Sdurezusatz in einem sehr umfassenden
Bereich vorgeschlagen wird. Nach den iiberzeugenden Darlegun-
gen des gerichtlichen Sachverstdndigen, denen sich der Senat
anschliefSt, war dem Durchschnittsfachmann am Anmeldetag des
Streitpaténts bekannt, da jede Abbaureaktion an der
schwdchsten Stelle einer Verbindung angreift, daf dies all-
gemein die polarste Bindung und bei den Carbamaten speziell
die -0-CO-N=-Gruppierung (Carbaminsdureteil) ist. Zwar
konnte der Fachmann wegen der bestehenden Strukturunter-
schiede keine sicheren Riickschliisse von dem Abbauverhalten
bei Einfach-Carbamaten auf das Abbauverhalten bei den pa-
tentgemdfen Biscarbamaten ziehen. Immerhin war jedoch der
Schlufi naheliegend, daB bei den Biscarbamaten die gleichen
Ursachen der Instabilitdt vorliegen und die gleichen Stabi-
lisatoren wirksam sein kdnnten wie bei den Einfach-Carbama-




- 15 -

ten, zumal die gefdhrdete -0-CO-N=-Gruppierung der Carbamate
bei den patentgemdfilen Biscarbamaten doppelt vorhanden ist.
Eine solche SchluBfolgerung findet sich auch in der im Jahre
1967 in der Zeitschrift "Journal of agricultural and food
chemistry" (Vol. 15, S. 1022, 1029) verdéffentlichten Unter-
suchungen von Metcalf und Fukuto iiber den Verlust der in-
sektiziden Wirksamkeit einer anderen Gruppe von Biscarba-
maten. Fiir den Fachmann lag es daher nahe, durch einfache
Versuche zu testen, ob die fiir Einfach-Carbamate vorgeschla-
genen Sdurestabilisatoren auch bei den erfindungsgemdfen
Biscarbamaten wirksam sein kénnten, was den wesentlichen

Kern der Lehre des Streitpatents ausmacht.

Ein solches Vorgehen wurde noch verstdrkt durch die
vorverdffentlichte franz8dsische Patentschrift 1 523 596
nahegelegt. Diese betrifft pulverfdrmige Pestizidzubereitun-
gen mit einem Ester von Alkoxy-carbonylamino-benzimidazol-
carbonsduren als Wirkstoff und einem zu dessen Stabilisie-
rung zugesetzten sauren Material, das nach der allgemeinen
Lehre des Anspruchs 1 aus wasserunldslichen mineralischen
Verdiinnungsmitteln mit einem pH-Wert von 2,5 bis 4,5, sauren
Verbindungen mit einer Wasserléslichkeit von mehr als 0,2 %
und einem pH-Wert unter 6, in saurer Form vorliegenden Aus-
tauscherharzen mit einem pH-Wert unter 6 und deren Misch-
ungen ausgewdhlt werden soll. Wie der gerichtliche Sachver-
stdndige in der miindlichen Verhandlung vom 31. Mai 1988 be-
stdtigt hat, sind damit praktisch alle nach der Lehre des
Streitpatents zuzusetzenden Sduren erfaBt. Die Wirksubstanz
des vorbekannten Pestizids gemdB der in der franzdsischen
Patentschrift dargestellten Strukturformel ist, wie auch der
gerichtliche Sachverstidndige annimmt, als ein ringfdrmig
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verkniipftes Biscarbamat anzusehen, das sich zwar in seiner
Struktur von dem patentgemdfen Biscarbamat unterscheidet,
diesem jedoch sehr &hnlich ist und insbesondere darin mit
ihm tibereinstimmt, daB es ebenfalls zwei Carbaminsdureteile
enthdlt. Es war daher auch durch diese Entgegenhaltung nahe-
gelegt, die Eignung von Sdurestabilisatoren fiir die patent-
gemdflen Biscarbamate zu testen.

5. GemdB den vorstehenden Uberlegungen war es aus
mehreren Griinden nahegelegt, dem aus der belgischen Patent-
schrift bekannten Herbizid-Konzentrat eine Sdure als Sta-

bilisator zuzugeben.

Eine erfinderische Leistung ergibt sich auch nicht dar-
aus, dafl die Lehre des Streitpatents sich auf eine Auswahl
bestimmter Sduregruppen beschrédnkt. Die Auswahl der geeigne-
ten Sduren konnte der Fachmann je nach L&slichkeit der
Sduren im jeweiligen Milieu und entéprechend der S&durestdrke
vornehmen, ohne dabei besondere Schwierigkeiten {iberwinden
zu miissen. Der Senat schliefit sich auch insoweit der iiber-
zeugenden Beurteilung durch den gerichtlichen Sachverstdndi-
gen an. Dieser hat einleuchtend insbesondere darauf hinge-
wiesen, dafl der Zusatz anorganischer Sduren fiir den Fachmann
schon deswegen von vornherein ausschied, weil solche S&uren
in einem Konzentrat mit dem vorgegebenen Anteil organischer
L&sungsmittel nicht 16slich sind; andere organische Sduren
mufite der Fachmann wiederum wegen ihrer unzureichenden

Sdurestidrke ausscheiden.

Auch die in der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2
Z. 24/25) erwdhnte Unwirksamkeit von Salzsdure, Essigsdure
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und Phosphorsdure war keineswegs iiberraschend, sondern fin-
det entsprechend den iiberzeugenden Darlegungen des gericht-
lichen Sachverstdndigen eine einleuchtende Erklérung darin,
daf diese S#duren praktisch stets in einer wdssrigen L&sung
zugesetzt werden, woraus sich auch bei einem sehr geringen
urspriinglichen Wassergehalt der Zubereitung der Effekt er-
gibt, dafl der zusdtzliche Wassergehalt die Hydrolyse f&rdert
und damit dem stabilisierenden Einflufl der S&uren entgegen-

wirkt.

Die nach dem Anspruch des Streitpatents verbleibenden
Sduregruppen stellen auch deshalb keine iiberraschende Aus-
wahl dar, weil sie weitgehend schon in dem vorstehend unter
Ziffer 4 erwdhnten Stand der Technik konkret behandelt wer-
den. So werden in der australischen Patentschrift 260 591,
deren Lehre ohnehin nicht auf bestimmte S&uren beschrénkt
ist, beispielsweise Benzol- und Toluolsulfons#dure aus-
driicklich genannt, die zu den von der Lehre des Streitpa-
tents umfafSiten aromatischen Sulfonsduren gehéren. In der
deutschen Auslegeschrift 11 39 696 éind unter anderem ali-
phatische Carbonsduren und aliphatische Oxycarbonsduren auf-
gefiihrt. In der US-Patentschrift 3 408 323 werden ebenfalls
einzelne Verbindungen aus der Gruppe der aliphatischen Di-
carbonsduren, ndmlich Oxals&dure, der aliphatischen Oxycar-
bonsduren, ndmlich Zitronensadure, und der aromatischen Sul-
fonsduren, nadmlich Toluolsulfonsdure, beispielhaft genannt.
In der franzdsischen Patentschrift 1 523 596 schlieBlich
sind praktisch alle S#urestabilisatoren erfaft, die Gegen-
stand des Streitpatents sind.
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IVv. Da das Bundespatentgericht nach alledem zu Recht
eine ausreichende ErfindungshShe der Lehre des Streitpatents
verneint hat, ist die Berufung der Beklagten mit der Kosten-
folge aus § 110 Abs. 3 PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1

ZPO zuriickzuweisen.

BrodeBer von Albert Rogge
Maltzahn Jestaedt
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