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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 16. Januar 1973
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und H#uSBer

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klégerin wird das

Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II)
des Bundespatentgerichts vom 13. November 1968
abgeédndert.

Das Patent@) @R @ wird fiir nichtig erklirt.

Die Beklagte trdgt die Kosten des Rechts-
streits.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 18. April 1962
angemeldeten Patents @ @IDWP, flir das die Prioritat
der Anmeldung in Dédnemark vom 12. Oktober 1961 bean--
sprucht wird. Das Patent betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung eines
elastischen Dichtungsmaterials aus mit Bitumen imprég-
niertem Schaumkunststoff,

Die Patentanspriiche lauten wie folgt:
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"1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstel-
lung eines elastischen Dichtungsmate-
rials in Bandform, das aus mit Bitumen
imprégniertem Schaumkunststoff besteht,
dadurch gekennzeichnet, daf der Schaum-
kunststoff in einem Bad aus geschmolzenem
Asphaltbitumen, das die gewlinschte Visko-
sitdt aufweist und bei normaler Temperatur
klebrig ist, zusammengedriickt und an-
schlieflend zum Wiederausdehnen gebracht
wird, worauf der getrdnkte Schaumkunst-
stoff aus dem Bad herausgefiihrt und durch
Abdriicken vom {iberschiissigen Bitumen be-
freit wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl das Abdriicken in zwei oder
mehr aufeinanderfolgenden Stufen vorgenom-
men wird.

3. Vorrichtung zur Durchfilhrung des Verfah-
rens nach den Anspriichen 1 und 2 mit einer
beheizten Wanne, durch die das Schaumkunst-
stoffband mittels Walzen hindurchgefiihrt
wird, gekennzeichnet durch ein mit einem
umlaufenden Ende unter der Oberfldche (5)
des Bades (2) in der Wanne (1) angeord-
netes und bis zu dem anderen umlaufenden
Ende {iber die Oberfléche (5) des Bades (2)
ansteigendes endloses Férderband (4), an
dessen eingetauchtem Teil eine Druckwalze
(7) und am oberhalb des Bades (2) verlau-
fenden Teil eine andere Druckwalze (9) ein-
wirkt.

L4, Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daB am oberen Ende des For-
derbandes (45 eine dritte Druckwalze (11)
angeordnet ist, die mit einem Schaber (12)
versehen ist.

5. Vorrichtung nach den Anspriichen 3 und 4,
dadurch gekennzeichnet, daB die iiber dem
eingetauchten Teil des Férderbandes (&)
angeordnete Druckwalze (7) hohl und an
ihrem Umfang mit Lochern versehen ist."
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Die Kl&dgerin hdlt den Gegenstand des Patents weder
fir neu noch fiir fortschrittlich und erfinderisch und
beantragt gestiitzt auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG,

das Patent @@ @ WP fir nichtig zu erkléren.
Die Beklagte beantragt Klageabweisung.
Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung verfolgt die Kl&dgerin ihren Antrag
auf Nichtigerkl&rung weiter. Sie stiitzt ihren Antrag
hilfsweise auf § 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG, weil der Gegen-
stand des Patents bereits in dem #lteren Patent U UlD B
unter Schutz gestellt sei. Die Beklagte bittet um Zuriick-
weisung der Berufung und beantragt hilfsweise, den Rechts-
streit auszusetzen, bis ilber die das Patent G WR @ be-
treffende schwebende Nichtigkeitsklage entschieden ist.

Der inzwischen verstorbene Fabrikdirektor i. R.
Dr. Ernst Be@ll), B@-Bad GNP, hat auf Erfordern
des Senats ein schriftliches Gutachten erstattet. Profes-

sor Dipl.-Ing. H. E. Sch@illl®, V@B, hat sich in der
miindlichen Verhandlung gutachtlich geduflert.

Entscheidungsgriinde
Die Berufung der Kligerin hat Erfolg.

I.

Das Patent B @) WP stellt in den Anspriichen 1
und 2 ein Verfahren zur Herstellung eines elastischen



Dichtungsmaterials (siehe II) und in den Anspriichen

3 = 5 eine Vorrichtung zur Durchfiihrung dieses Verfah-
rens (siehe III) unter Schutz. Das elastische Dich-
tungsmaterial wird zusammengedriickt z. B. in Fugen ein-
gefilhrt. Es dehnt sich dort wieder aus und klemmt da-
durch in den Fugen fest. Es ist infolge seiner Elastizi-
tdt in der Lage, der Dehnung und Verengung der Fugen zu
folgen.

II.

1. Die Patentschrift @ WP WP schildert eingangs
ein bekanntes Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung
eines elastischen Dichtungsmaterials aus Schaumkunststoff,
das streifenweise zur Abdichtung von Fugen, SttS8en und
Zwischenrdumen verwendet wird., Bei ihm wurde der Schaum-
kunststoff dadurch imprégniert, daB er durch ein Bad aus
einer L&sung oder Dispersion von bei Raumtemperatur
festem Bitumen geleitet wurde. Danach wurde die iiber-
schiissige Menge L6sung oder Dispersion abgedriickt und das
Material getrocknet.

Die Patentschrift bemerkt zu diesem bekannten Ver-
fahren, daf3 die Impragnierungstiefe von der Kapillar-
wirkung, den osmotischen Driicken, der Viskosit&dt und
der Oberflichenspannung der L&sung oder Dispersion ab-
hdnge (Sp. 1, Z. 15 - 19) und fiihrt verschiedene Nach-
teile des so hergestellten Dichtungsmaterials auf, n&ém-
lich unvollstandige Imprédgnierung im Mittelteil des
Schaumkunststoffes (Sp. 1, Z. 21 - 24), geringe Haft-
fdhigkeit des Dichtungsmaterials an den zu dichtenden
Teilen, so dafl ein zus&tzliches Klebemittel verwendet
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werden mu8 (Sp. 1, Z. 26 - 35), einen zu niedrigen
Schmelzpunkt des Bitumens, der zum Eindringen des im
fertigen Material vorhandenen Bitumens in die umgeben-
den pordsen Materialien fiihren kénne (Sp. 1, Z. 37 - 45),
die Neigung zur Redispersion (Sp. 1, Z. 45 - 49/Sp. 2,

Z. 25 - 30) und ein Kapillarnetz, das eine Beeinflussung
(Abbau) des Schaumstoffes durch die Luft zul&dBt (Sp. 2,
Z. 30 - 40). AuBerdem habe das bekannte Verfahren den
Nachteil der Feuer-, Explosions- und Vergiftungsgefahr
(Sp. 1 Z. 49 bis Sp. 2, Z. 25).

2. Als der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe be-
zeichnet es die Patentschrift @ @ M, ein Verfahren
zur kontinuierlichen Herstellung eines elastischen,
bandformigen Dichtungsmaterials zu schaffen, bei dem
der Schaumkunststoff vollstdndig mit Bitumen durchim-
prédgniert wird, das iiber eine gute Haftfdhigkeit ver-
fiigt, dessen Bitumen einen fiir den beabsichtigten Zweck
geeigneten Schmelzpunkt und geringe Neigung zum Ein-
dringen in die umgebenden Materialien besitzt und nicht
dispergiert oder gel®dst zu werden braucht (Sp. 2, Z. 41
bis Sp. 3, Z. 1). Aus der Angabe der zu vermeidenden
Nachteile des vorbekannten Verfahrens und des so herge-
stellten Dichtungsmaterials und der angefiihrten Vor-
teile des erfindungsgeméB hergestellten Dichtungsma-
terials ist ferner zu entnehmen, daB es zu der dem Pa-
tent zugrunde liegenden Aufgabe zdhlt, widhrend des Ver-
fahrensgangs eine Feuer-, Explosions- und Vergiftungs-
gefahr zu vermeiden (Sp. 1, Z. 49 bis Sp. 2, Z. 25
i. V. m. Sp. 3, Z. 1 - 3), eine Redispergierung des Im-
prédgnierungsmaterials zu verhindern (Sp. 3, Z. 25 - 27)
und den Schaumkunststoff durch einen dichten Bitumenfilm



gegen einen Abbau durch Wasser und Luft zu schiitzen
(Sp. 3, Z. 25 - 32).

3. Zur Losung dieser Aufgabe wird im Patent
8P @ vorgeschlagen, den Schaumkunststoff in einem
Bad aus geschmolzenem Asphaltbitumen, das die gewiinschte
Viskositat aufweist und bei normaler Temperatur klebrig
ist, zusammenzudriicken und anschliefend zum Wiederaus-
dehnen zu bringen, den getridnkten Schaumkunststoff aus
dem Bad herauszufiihren und durch Abdriicken vom iiber-
schiissigen Bitumen zu befreien (Sp. 3, Z. 4 - 14). In
der Beschreibung ist auf die Gefahr groBer Erwdrmung
des Schaumkunststoffes hingewiesen (Sp. 3, Z. 33, 34;
37 - 40). Das erfindungsgemife Verfahren arbeite mit
geschmolzenem Asphaltbitumen hoher Temperatur, ohne den
Schaumkunststoff zu zerstdren; infolge des Quetschens
und der anschliefSlenden Dehnung im Bad erfolge ndmlich
ein sofortiges Eindringen des Imprégniermittels; unmit-
telbar danach werde der imprédgnierte Schaumkunststoff
aus dem Bad herausgezogen, so dafl er sich nur so kurz-
zeitig im Bad aufhalte, dafl die Warme des Bades nur unge-
niigend Zeit habe, den Schaumkunststoff anzugreifen (Sp. 3,
Z. 40 - 53), Endlich weist die Patentschrift i W @D
darauf hin, daf8 besonders gute Ergebnisse erzielt wiir-
den, wenn die Badtemperatur zwischen 10° C tiber dem
Schmelzpunkt des Bitumens und 275° C liege (Sp. 4, Z. 4/5).
Die Patentschrift nennt dem Fachmann nicht die Art des
Schaumkunststoffes, der bei dem erfindungsgeméfien Ver-
fahren verwendbar ist. Sie i{iberl&dflit dessen Auswahl
vielmehr dem Benutzer. Dieser wird Bedacht darauf zu
nehmen haben, einen elastischen Schaumkunststoff mit
offenen Poren oder Zellen zu verwenden, der in der Lage



ist, bei einem Quetschvorgang eine kurzzeitige hohe
Temperaturbelastung auszuhalten, ohne seine Elastizi-
tdt einzubiiBen. Nach den iiberzeugenden Ausfilhrungen

des gerichtlichen Sachverstdndigen Prof. Sch@®, der
insoweit das schriftliche Gutachten des verstorbenen
Sachverstdndigen Dr. Be@ill bestétigt, scheiden hier-
fiir die (linearen) Thermoplaste, z. B. Weich-PVC aus.
Ein Schaumstoff aus Weich-PVC h#élt heifles Bitumen auch
nicht fir eine extrem kurze Zeit aus, sondern wird durch
heiBes Bitumen zerstort. Es kommen hierfiir nur vernetzte
Schaumstoffe auf Polyurethanbasis in Betracht, doch auch
diese kdnnen nicht den in der Patentschrift @ G @
genannten Temperaturen bis zu 275° ¢ ausgesetzt werden,
weil sie sich nach der iiberzeugenden Bekundung des Sach-
versténdigen Prof. Sch@l® oberhald von 200° C zer-
setzen. AuBerdem wird Bitumen oberhalb von 200° C fliich-
tig, wie der Sachverstédndige Prof. Schill} glaubhaft
bekundet hat. Der Fachmann, der nach der Patentschrift
B WP WP arbeitet, ist deshalb gendtigt, einen geeigne-
ten elastischen und kurzzeitig, d. h. wdhrend eines
Quetschvorgangs in einem heiflen Bitumenbad, temperatur-
bestédndigen Schaumkunststoff auszuwiéhlen; ferner mufl er
das heifle Bitumenbad in einem Temperaturbereich unter-
halb der Fliichtigkeitsgrenze halten, Der Senat ist davon
iiberzeugt, dafl der Fachmann im Rahmen der ihm zumutbaren
Erkundigungen und des ihm zuzumutenden vertretbaren
Versuchsaufwandes in der Lage ist, die Lehre des Pa-
tents @B @D @ erfolgreich in die Tat umzusetzen.

4L, Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Patents
ist demnach ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstel-
lung eines elastischen, bandfoérmigen Dichtungsmaterials




(1) aus einem elastischen und temperaturbestindigen
Schaumkunststoff und

(2) bei normaler Temperatur klebrigem Asphalbitumen,
dessen Imprédgnierung auf folgende Weise erfolgt:

(3) Der Schaumkunststoff wird in einem Bad aus ge-
schmolzenem Asphaltbitumen gewlinschter Viskositidt

(4) zusammengedriickt und

(5) anschlieBSend zum Wiederausdehnen gebracht;

(6) sodann wird der getrinkte Schaumkunststoff aus dem
Bad herausgefiihrt und

(7) durch Abdriicken vom ilberschiissigen Bitumen befreit.

5. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Patents
& @ @ ist neu. Keine der nachfolgend behandelten
vorverdoffentlichten Druckschriften nimmt s@dmtliche Merk-
male der Lehre des Patents vorweg.

a) Die deutsche Auslegeschrift Nr. WD @@ und
die niederliéndische Auslegeschrift Nr. @@ haben das
Verfahren zum Gegenstand, von dem das Patent @ P @D
als Stand der Technik ausgeht (siehe oben II 1). Es wird
kein Bad aus geschmolzenem, bei normaler Temperatur
klebrigem Asphaltbitumen erwdhnt. Ein Zusammendriicken
und Wiederausdehnen des Schaumkunststoffes im Bitumen-
bad wird nicht ausdriicklich genannt.

b) Die franzdsische Patentschrift @D @P ist
schon deshalb nicht neuheitsschddlich, weil sie nicht
das Zusammendricken und Wiederausdehnen des Schaumkunst-
stoffes im Bitumenbad lehrt.
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c) Die britische Patentschrift QI B@P und die
schwedische Patentschrift @) Wi befassen sich nicht
mit der Herstellung von Dichtungsmaterial, sondern
mit der Herstellung von Kunstleder aus kautschukge-
trinktem Faservlies (brit. PS) und dem Waschen und
Chemisch-Reinigen von regenerierter Zellulose oder
schwammgummiartigen Materialien (schwed. PS). Dabei
wird das Faservlies oder das pordse Material im Bad
abwechselnd geprefit und dann zum Wiederausdehnen (Auf-
weiten) gebracht. Damit sind nur die Verfahrensschritte
(4) und (5) - allerdings in einem anderen Zusammenhang -
offenbart.

d) Die Entgegenhaltung "Bitumen und Asphalt", 1954,

Seite 19, befaflit sich nur mit Bitumen; eine fiir die

Anwendung erforderliche niedrige Viskositdt konne duvrch
. Erwirmen auf 150 bis 200° (Aufschmelzen) oder durch Auf-
16sen in Losungsmitteln oder Emulgieren im Wasser ohne
Warmezufuhr erreicht werden; nach der Anwendung und Ent-
fernung des Losungsmittels oder Wassers bleibe eine
Schicht des urspriinglichen, reinen Bitumens zuriick; in
der Praxis iiberwiege die Anwendung von heiBfliissigem
Bitumen bei weitem.

e) Die Druckschrift "Bagi#-Kunststoffe", die bel~
gische Patentschrift @ @ und K1@GEE®, Technisches
Handbuch, 1952, befassen sich an den angezogenen Stellen
nur mit der Temperaturbestédndigkeit von Kunststoffschaum.

f) Die deutschen Patentschriften (D @, D G

und WP WP, die Gebrauchsmusterunterlagen BB @D @D
und die US-Patentschrift @ @) @ nehmen nach der

Y
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eigenen Darstellung der Kldgerin in der Berufungsbe-
grindung das Verfahren des Patents 8 @B @P nicht
vollstédndig vorweg. Sie beschreiben lediglich Isolier-
k6rper aus Kunstharzkdrnern mit auf 160° C erhitztem
Bitumen (Patentschrift -) und einen heiBfllissig
aufgebrachten Bitumeniliberzug auf Kunststoffschaumkernen.

6. Der nur mit dem in der Auslegeschrift @ G0 G
(entspricht der niederl. Auslegeschrift G @) be-
schriebenen Verfahren vergleichbare Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 des Patents 8 @ @ ist fortschritt-
lich. Er erspart teure Losungsmittel, die giftig und
feuergefdhrlich sind, und den besonderen Trocknungsvor-
gang. Das fihrt zu gréBerer Wirtschaftlichkeit. Der das
Innere der Poren des Isolierbandes auskleidende Bitumen-
film ist feuchtigkeitsundurchlédssig; infolge der ge-
wollten Klebrigkeit ist das Isolierband gut haftfdhig.
Wegen der Durchimprédgnierung ist das Band allerdings
weniger elastisch als ein nicht durchimprédgniertes Band
und wegen seiner Klebrigkeit etwas schwieriger anzuwen-
den. Die Anwendung des Verfahrens nach dem Patent
8P @ ist auf teurere Polyurethan-Schaumstoffe be-
grenzt und die Imprégnierung ist wegen der Temperatur-
regulierung im Imprédgnierbad schwieriger. Es ist bei
billigeren Weich-PVC-Schaumstoffen nicht anwendbar. Die
Vorteile iUberwiegen jedoch die Nachteile bei weitem.

7. Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Patents
B @ ist jedoch nicht erfinderisch.

a) Der Nichtigkeitssenat hat die Erfindungshéhe
bejaht, weil trotz der vorrangigen einfachen Verarbei-
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tung von geschmolzenem Bitumen der Fachmann davon abge~
halten worden sei, geschmolzenes Bitumen als Imprig-
nierungsmittel fiir Schaumkunststoffe zu verwenden, weil
man wegen der geringen Warmestandfestigkeit elastischer
Kunststoffschdume deren durchgehende Imprédgnierung mit
geschmolzenem Bitumen ohne Zerstorung des Kunststoff-
schaumes flir unm8glich gehalten habe. Nach den Anbalts-
werten fiir die Warmestandfestigkeit von offenzelligen,
elastischen Kunststoffschédumen, z. B. aus Polyurethan
oder PVC werde diese bereits ohne mechanische Belastung
bis auf héchstens 100° C begrenzt. Da Bitumen zur Errei-
chung der erforderlichen Viskositdt bei 150 bis 200° ¢
aufgeschmolzen werden milisse, habe der Fachmann annehmen
miissen, daf die Warme des in das Innere des bekanntlich
schlecht warmeleitenden Kunststoffes eindringenden er-
hitzten Bitumens nur in geringem Ausmafl abgeleitet werde,
was zu einer starken Erhitzung des Kunststoffes fiihren
wiirde, von der eine Zerstdrung der Schaumstruktur zu
erwarten war, zumal weil der Schaumstoff durch das Ab-
driicken des Bitumeniiberschusses zus&dtzlich mechanisch
belastet werde., Offenbar deshalb habe der Fachmann den
Gedanken der Schaumstoffimprédgnierung mit geschmolzenem
Bitumen als abwegig iiberhaupt nicht in Erwdgung gezogen.

b) Dieser Beurteilung vermag der Senat nicht zu
folgen. Der Nichtigkeitssenat hat die Erfindungshthe
ersichtlich deshalb bejaht, weil die Lehre des Streit-
patents ein im Prioritdtszeitpunkt (12. Oktober 1961)
in der Fachwelt bestehendes uniiberwindliches Vorurteil
gegen die Verwendung von heififliissigem Bitumen bei der
Impriagnierung von elastischem Schaumkunststoff mittels
eines Quetschvorgangs iiberwunden habe. Dem kdnnte
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zuzustimmen sein, wenn im Prioritdtszeitpunkt des
Streitpatents ein allgemeines Vorurteil bestanden
hédtte, das sogar der Vornahme von entsprechenden Ver-
suchen entgegengestanden hédtte, weil diese von vorn-
herein keinerlei Aussicht auf Erfolg versprachen
(Benkard, PatG 5. Aufl. 1969, § 1 Rdn. 76). So lagen
die Verhdltnisse im Prioritatszeitpunkt Jjedoch nicht.
Der Fachmann, der sich mit der Herstellung von mit
Bitumen imprédgniertem elastischem Schaumkunststoff-
dichtungsmaterial befaBte, muBte sich bei den Schaum-
stoffherstellern nach geeignetem Material umsehen und
nach dessen Eigenschaften erkundigen. Dies macht die
Streitpatentschrift deutlich, die es dem Fachmann {iber-
1d8t, einen fiir die Imprédgnierung mit heiBem Bitumen
mittels eines Quetschvorgangs geeigneten elastischen
Schaumkunststoff auszuwdhlen und auf seine Eignung aus-
zuprobieren. Bei der dem Fachmann zuzumutenden Erkundi-
gung war zu erwarten, daB er soviel an Kenntnissen iiber
die in Betracht kommenden Kunststoffschdume erhielt,
dafl er erkennen konnte, daB Versuche der Imprignierung
von bestimmten Kunststoffschiumen mit heiBfliissigem
Bitumen nicht von vornherein aussichtslos waren. Zwar
schieden die linear verkniipften Weich-PVC-Schaumstoffe
fir eine Imprédgnierung mit heiBfliissigem Bitumen aus,
weil sie schon bei 90° C zerstdort werden. Daraus konn-
te jedoch nicht ohne weiteres die SchluB3folgerung als
zwingend abgeleitet werden, daB auch die {ibrigen
elastischen Kunststoffschdume, die schon fiir eine Im=-
prégnierung mit Bitumen herangezogen worden waren, ném-
lich die fiir ein bitumenimpréagniertes elastisches Dich-
tungsmaterial verwendeten Polyurethanschaumstoffe
(siehe DAS @ WP @ und die franzisische Patentschrift
SE@P W), der auftretenden Wirmebelastung nicht stand-
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halten wiirden. Von den elastischen Polyurethanschaum-
stoffen mufite vielmehr angenommen werden, daB sie in-
folge ihrer vernetzten Struktur einer hdheren Warmebe-
lastung standhielten. Vor dem Prioritidtszeitpunkt des
Streitpatents hatten nédmlich die Farbenfabriken Bayer
in der im Jahre 1959 erschienenen 2. Auflage des Ta-
schenbuchs "Ba@i§-Kunststoffe" auf Seite 45 bereits
darauf hingewiesen, daf "Moltopren" wenn es keiner oder
nur einer geringen Beanspruchung ausgesetzt ist, bei
einer 30 Tage dauernden Temperatureinwirkung von 150°'C
bestédndig war. Dieselbe Firma hatte fermer in der am
15. Mdrz 1960 erschienenen belgischen Patentschrift
-- ausgefiihrt, daB8 sich bei geschmeidigen, zelli-
gen Stoffen auf der Basis von Isocyanaten, die fiir die
Herstellung von Isolierbédnder nach dem Streitpatent in
Betracht kamen, die Moglichkeit ergebe, den Zersetzungs-
punkt oberhalb 200° C zu steigern (S. 5 Abs. 1 und 2 =
S. 2 der auszugsweisen Ubersetzung). Wenn die Beklagte
demgegeniiber darauf hinweist, noch nach dem Prioritédts-
zeitpunkt des Streitpatents sei in der Literatur bei
Weichpolyurethan auf den Temperaturanwendungsbereich
bis 100° C hingewiesen worden (siehe Saechtling/
Zebrowski, Kunststoff-Taschenbuch, 17. Aufl, 1967, Ta-
belle 73, vorletzte waagerechte Spalte, S. 338), so ist
dieser generelle Hinweis flir die Frage eines Vorurteils
ohne grofen Wert. Die genannte Literaturstelle fiihrt
ndmlich bei einem bekannten Vertreter des Polyurethan-
schaumstoffes "Weich-Moltopren" aus, daB er bei 165 bis
175° ¢ formgeprdgt und gut bedruckt werden kénne (aal
S. 306). Sowohl der inzwischen verstorbene Sachverstin-
dige Dr. Be@@® als auch der Sachversténdige Prof.
SchillllB haben zur Uberzeugung des Senats bekundet,

P
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dafl elastisches Schaummaterial aus einem vernetzten
Kunststoff eine kurze Zeit hindurch Temperaturen bis

zu 200° C und mehr aushalte, ohne seine mechanischen
Eigenschaften zu verlieren. Erst bei l&ingerer - sich iber
mehrere Wochen erstreckender - Einwirkung hoher Tempera-
turen trete eine allmdhliche Zersetzung des Stoffes ein,
die auch zu einer Verringerung der Festigkeitseigen-
schaften fithre (S. 8 unten Gutachten Dr. Be@WllD). Vie
der Sachverstiandige Prof. Sch@l® weiter bekundet hat,
wurden die filir die Anwendung von Schaumkunststoffen
bedeutsamen Eigenschaften in den Jahren vor der Priori-~
tat des Streitpatents laufend verbessert. Bei dieser
Sachlage ist der Senat nicht davon iliberzeugt, daB noch
im Oktober 1961 ein allgemeines Vorurteil gegen die
Verwendung von heiffliissigem Bitumen zur Impragnierung
von elastischen Schaumkunststoffen bestanden hat, das
die Fachwelt nicht iiberwinden zu ktnnen glaubte. Viel-
mehr lag es beim damaligen Entwicklungsstand der
elastischen Schaumstoffe auf der Basis vernetzter
Kunststoffe nahe, bei deren Herstellern zu erfragen

und durch Ausprobieren herauszufinden, ob sie einer
kurzzeitigen Temperaturbelastung von 150 bis 200° c,

die bei geschmolzenem Bitumen auftritt, bei einem Quetsch-
vorgang im heiflen Bad standhielten, ohne ihre Elastizi-
tdt einzubliBen. Die hierzu erforderlichen Versuche er-
forderten nur einen verhdltnismédBig geringen Aufwand.
Kleine Schaumstoffstreifen konnten in einem provisori-
schen Bad mit heiBfliissigem Bitumen den auftretenden
kurzzeitigen Temperatur- und Druckbelastungen ausge-
setzt werden, um die Verhdltnisse zu klédren. Unter Be-
rlicksichtigung dieser Umsténde war es flir den Fachmann
keine Uberraschung, daB sich Weichschaumstoffe mit
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vernetzter Struktur auf Polyurethanbasis bei den hohen
Temperaturen im Bad eines fliissigen Bitumens zusammen-
driicken und vollsaugen lieBen und eine ausreichend lange
Beriihrung mit dem geschmolzenem Bitumen erlaubten, wie
der Sachverstandige Dr. Be@® auf Seite 30 des schrift-
lichen Gutachtens glaubhaft bekundet hat. Dafiir spricht
auch, daB der Diplomingenieur Klaus Schulll® keine Be-
denken getragen hat, zur Vorbereitung seines Gutachtens
vom 27. Februar 1961 ein Schaumstoffband in einem Bad
von 170° C heiBem Bitumen mit PreBwalzen zusammenzu-
driicken und durchgehend mit Bitumen zu imprégnieren. Er
hat die dabei festgestellte Temperaturbestdndigkeit des
Schaumstoffbandes zwar im Gutachten vom 27. Februar 1961
als "unerwartet" bezeichnet. Dies tragt jedoch dem
wahren Stand der Technik, wie er oben ndher geschildert
worden ist, nicht genligend Rechnung. Die Tatsache, daf
die Lehre nach Patentanspruch 1 die allgemeine Ubung
verlassen hat, Schaumkunststoffe mit erhohtem Aufwand
bzw. nachteiligen Ergebnissen zu imprédgnieren, und damit
zu einem billigen Verfahren bzw. besseren Erzeugnissen
gelangt ist, rechtfertigt es allein nicht, sie als das
Ergebnis einer Uberdurchschnittlichen Leistung zu werten,
Mag sie auch eine elegante und gut durchfiihrbare Losung
der gestellten Aufgabe sein, fiir die es kein &dhnliches
Vorbild gab, wie der Sachverstédndige Dr. Be@® meint,
und vom Sachverstindigen Prof. Sch@® als Erfindung
gewertet werden, wenn er das obengeschilderte Verhalten
des Diplomingenieurs Klaus Schull® auBer Betracht lasse,
so h#dlt der Senat das Verfahren nach Patentanspruch 1
des Patents W @D @B in Anbetracht der durch zumut-
bare Erkundigungen und Versuche zu erwerbenden Erkennt-
nisse fiir naheliegend. Es kann nicht als eine das Fach-
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kénnen eines Durchschnittsfachmannes iibersteigende
Leistung gewertet werden, die bei der Impriagnierung
von elastischem Schaumkunststoffdichtungsmaterial bis-
her verwendeten Bitumenldsungen und -emulsionen durch
heiBfliissiges Bitumen zu ersetzen. Es verstand sich fiir
den Fachmann von selbst, da die Warmebelastung des
Schaumkunststoffes im heiBen Bitumenbad méglichst ge-
ring zu halten war. Es bot sich ihm auch an, dem heiB-
fliissigen Bitumen das Eindringen in die Poren des
Schaumstoffes mittels Zusammendriickens und Wiederaus-
dehnens zu erleichtern, damit es wie bei einem Schwamm
in das Innere eingesogen wurde. Deshalb ist die Erfin-
dungshthe fiir den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatentes zu verneinen.

8. Mit dem Patentanspruch 1 muB auch der Patent-
anspruch 2 fallen, der die genannte Lehre um das dem
Fachktnnen zuzurechnende weitere Merkmal erginzt, das
Abdriicken (siehe oben II 4 Merkmal 7) in zwei oder mehr
aufeinanderfolgenden Stufen vorzunehmen. Auch dieses zu-
sdtzliche Merkmal vermag die Erfindungshdhe nicht zu
begriinden.

I1I.

1. Der Patentanspruch 3 des Patents @ @B @D stellt
die Vorrichtung zur Durchfilhrung des Verfahrens nach den
Anspriichen 1 und 2 unter Schutz. Danach soll die Vor-
richtung aus einer beheizten Wanne bestehen, durch die
das Schaumkunststoffband mittels Walzen hindurchgefiihrt
wird; ein endloses Forderband reicht mit einem umlaufen-
den Ende unter die Oberflidche des Bades; an dem einge-




-~ 18 =

tauchten Teil greift eine Druckwalze ein; das Forder-
band steigt bis zu seinem anderen umlaufenden Ende iiber
die Oberflidche des Bades an; am oberhalb des Bades ver-
laufenden Teil des Férderbandes wirkt eine andere Druck-
walze ein (Sp. 4, Z. 6 - 16 und Patentanspruch 3, Sp. 6,
Z. 24 - 36).

2. Die schwedische Patentschrift G} @ zeigt
bereits oberhalb (Bezugszeichen 4 und 4') und unterhalb
eines Bades (1, 1'; 2, 2!' und 3, 3') in einer Wanne
angeordnete Druckwalzen. Es ist naheliegend, die Wanne
zu beheizen, wenn ein Schaumkunststoff mit geschmol-
zenem Bitumen imprédgniert werden soll. Statt der auch
den Transport besorgenden Druckwalzen nach der schwedi-
schen Patentschrift () @B ein endloses Foérderband in
das Imprédgnierungsbad hineinragen zu lassen und unter-
haldb und oberhalb der Oberfldche des Bades Jje eine
Druckwalze auf das Forderband einwirken zu lassen, ist
eine MafBnahme, die sich im konstruktiven Fachktnnen des
Durchscnittsfachmanns h#lt, zumal der Fachmann Bedacht
darauf zu nehmen hat, daB8 ein widrmebelastetes Schaum-
kunststoffband gegen Zugbelastungen empfindlich ist.
Die die Vorrichtung betreffende Lehre nach Patentan-
spruch 3 kann auch in Verbindung mit der Lehre nach den
Patentanspriichen 1 und 2 nicht als Erfindung gewertet
werden. Dazu reichen auch die in den Patentanspriichen 4
und 5 genannten zus&@tzlichen Mafinahmen, ndmlich eine
dritte mit einem Schaber versehene Druckwalze am oberen
Ende des Forderbandes (Anspruch 4) und die hohle und
am Umfang mit Lochern versehene Ausbildung der Druck-
walze am eingetauchten Teil des Férderbandes (Anspruch 5)
nicht aus.
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Iv.

Das Patent @ @) @D ist deshald unter Abénderung
des erstinstanzlichen Urteils im vollen Umfange Cfiir
nichtig zu erklédren. Auf den hilfsweise geltend gemach-
ten Klagegrund der identischen Vorpatentierung (§ 13
Abs. 1 Nr. 2 PatG) braucht deshalb nicht mehr eingegan-
gen zu werden., Die Beklagte hat nach §§ 42 Abs. 3, 40
Abs. 2 und 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG aus Griinden der Bil-
ligkeit die gesamten Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Triistedt Bruchhausen Ochmann

Bendler HauBer
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