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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Vé}handlung vom 7. November 1968
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter ClaBen, Schneider, Dr. Mdsl und Triistedt

fiir Recht erkannt:

Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des
3., Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatent-
gerichts vom 23. Oktober 1962 wird zuriickgewiesen.

Damit ist die Berufung der Klidgerin zu 1 (Firma
Gebriider R-) gegen die Entscheidung des 2. Nich-~
tigkeitssenats des Deutschen Patentamtes vom
5. Juli 1960 in der Hauptsache erledigt.

Der Beklagte tridgt unter Einbeziehung der ihm
bereits in den Vorinstanzen auferlegten Kosten die
gesamten Kosten beider Nichtigkeitsverfahren ein-
schlieBlich der durch die Nebenintervention verur-
sachten Kosten.,

Von Rechts wegen

1. Der Beklagte war Inhaber des am 24. Januar 1944 an-
geneldeten, auf Grund des 1. Uberleitungsgesetzes vom
8. Juli 1949 nach Riicknahme mehrerer Einspriiche erteilten
Patents Nr. 972 573, auf dessen Laufdauer gemiB dem Gesetsz
vom 15. Jull 1951 der Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis ein-
schlieB8lich 7. Mai 1950 nicht angerechnet worden ist. Die
erteilten Anspriiche lauten:
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1. Verfahren zur Herstellung von Schleifkdrpern
aller Art in beliebiger Profilierung und For-
mung aus Schichten von saug- und trédnkfiéhigen
Unterlagen, auf denen mittels hdrtbarer Kunst-
harze Schleifkdrner befestigt sind, dadurch
gekenngeichnet, daf als Tréger filr die befestig-
ten Schleifkorner Faserstoffbahnen von 50 bis
100 g/m2 dienen, die dann nach Tridnkung mit
Losungen oder Emulsionen von hidrtbaren Kunststof-
fen sowie nach anschlieflender Trocknung und Auf-
cinanderschichtung bei der schlieBlichen Pressung
und Hdrtung zu Schleifkbrpern die Korner clastisch
umlagern.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB als Trédger und Fillung tridnkfihiger Fascrstoff
dient.

2. Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestiitzten
Klage hat die K 1 8 ge r in __2 u _1, die wegen angeb-
licher Verletzung des Streitpatents verklagt ( 4 0 231/60
LG Diisseldorf) ist, beantragt, das Patent fiir nichtig zu
erklidren. Sie hat mehrere vorverdffentlichte Druckschrif-
ten, darunter dem Streiipatent die bereits im Erteilungs-—
verfahrer: in Betracht gezogene britische Patentschrift
Nr. 405 648 entgegengchalten. Ferner hat sie die Ansicht
vertreten, die Lehre des Streitpatents sei in den urspriing-

lichen Unterlagen nicht in vollem Umfange offenbart.

Der Beklagte hat schon in erster Instanz auf den
Anspruch 2 verzichtet und nur noch den folgenden einzigen
Angpruch verteidigt:
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Verfahren zur Herstellung von Schleifkorpern
aller Art in beliebiger Profilierung und For-
mung aus Schichten von saug- und trédnkfidhigen
Unterlagen, auf denen mittels hidrtbarer Kunst-
harze SchleifkOrner befestigt sind, wobei als

- Tréger fiir diec befestigten Schleifkdrner Faser-
stoffbahnen von 50 bis 100 g/m2 dienen, da-

durch gekennzeichnet, daB die mit den darauf
befestigten Schleifkdrnern verschenen Schichten
mit Losungen oder Emulgionen von hiartbaren Kunst-
gtoffen durchtridnkt, anschlieBend getrocknet und
aufeinandergeschichtet und schlieBlich zu Schleif-
korpern gepreBt und gehdrtet werden, bei denen
Junststofifdurchtriankte Faserstoffe die Korner
elastisch umlagern.

Der Beklagtc hat beantragt, die Nichtigkeitsklage im
librigen abzuweisen.

Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts
der weltergehenden Klage dags Streitpatent dadurch teilwei-
gse flir nichtig erklért, dall an die Stelle der bisherigen
Anspriiche 1 und 2 dexr von dem Beklagten noch verteidigte,
vorstehend wiedergegebene einzige Anspruch tritt, mit der
Abweichung jedoch, daB im kennzeichnenden Teil vor dem
Ausdruck "Lésungen oder Emulsionen" das Wort "dlinnen" cein-
gefiigt wird. '

Gegen diese Entscheidung bhat die Kldgerin zu 1 Beru-
fung cingelegt, mit dexr sic ihren Antrag auf vollsténdige
Vernichtung des Streitpatents weiterverfolgt. Die Firma
August RGP, scecn die ebenfalls Anspriiche wegen Ver-
letzung des Streitpatents geltend gemacht sind, ist der
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Kidgerin zu 1 im zweiten Rechtszug als Nebenintervenien-
tin beigetreten und schliefit sich ihren Antrigen an. Der
Beklagte bittet um Zuriickweisung dieser Berufung.

3. Die K 1l d gerin_ _zu__2 , gegen die eine
weiterc Verletzungsklage anhiingig ist, hat das Streitpatent
gleichfalls mit einer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestiitz-
ten Klage angegriffen und hat beantragt, das Streitpétent
in vollem Umfange zu vernichten. Sie hat dem Streitpatent
weitere vorverdffentlichte Druckschriften entgegengehalten
und hat ferner behauptet, gegeniiber dem britischen Patent
405 648 habec das Strecitpatent keinen technischen Fort-
schritt gebracht; hierzu hat sie ein Privatgutachten des
Profecssors Dr. Opitz, Technische Hochschule Aachen, vorge-
legt, wo van Versuchen berichtet wird, deren Verwertbarkeit
im jetzigen Verfahren der Beklagte in Abrede stellt und
deren ordnungsgemiédfBce Durchfiihrung exr bestreitet.

In dem letztgenannten, von der Kligerin zu 2 ange-
strengten (jlingeren) Nichtigkeitsverfahren hat der Beklagte
das Streitpatent zundichst in vollem Umfang verteidigt. Auch
nachdem durch das Gericht die vorvertffentlichte US-Patent-
schrift 2 284 716 in das Verfahren eingefiihrt worden war,
hat der Beklagte weiterhin beantragt, die Klage in vollenm
Umfang abzuweiscn.

Das Bundespatentgericht hat durch Urteil vom
23._Oktober_ 1962 das Streitpatent in vollem Umfang fir
nichtig erklédrt und in den Griinden ausgefiihrt, die Lehre
des Streitpatentes sei zwar neu, es fehle ihr aber schon
angesichts der in der britischen Patentschrift 405 648
und in der US-Patentschrift 2 284 716 aufgezeigten dlteren
Lésungen die Erfindungshthe; cs konne deshalb dahinstehen,
ob das Streitpatent die Technik bereichert habe.
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dem er zundchst auch noch im Berufungsrechtszug Abweisung
der (jingeren) Nichtigkeitsklage in vollem Umfang verlangt
hattc, hat er zuletzt - entsprechend scinem im dlteren
Nichtigkeitsverfahren schon gestellten Berufungsantrag -
das Streitpatent nur noch in der Fassung verteidigt, die
ihm durch die im dlteren Verfahren ergangene erstinstanz-
liche Entscheidung vom 5. Juli 1960 zuerkannt wurde.

. Dic Kldgerin zu 2 beantragt, die Berufung des Beklag-
ten gegen das Urteil vom 23, Oktober 1962 zuriickzuweisen.

4. Der Senat hat durch BeschluB3 vom 29. Mai 1963 die
beiden Nichtigkeitsverfahren (Berufungsverfahren vorstehend
zu 2 und 3) zur gleichzeitigen Verhandlung und Entschei-
dung verbunden. Er hat zuniichst Frof. Dr.-Ing. Eisele in
Miinchen, nach desscen Ableben sodann Prof. Dr.-Ing. e. h.
Dr.-Ing. Fahlitzsch in Braunschweig zum gerichtlichen
Sachverstidndigen bestellt, der das schriftliche Gutachten
vom 20. Juli 1967 crstattet hat, das in der miindlichen
Verhandlung erléutert wurde.

Der Beklagtc hat im Berufungsrechtszug mehrere Privat-
gutachten vorgelegt, erstattet von Professor Dipl.-Ing.
K. P. Matthes in Renchen am 20. September 1963 sowie von
Senatsprdsident beim Bundespatentgericht a.D. Dr. Dersin
am 15. Februar 1968 und am 26. August 1968,

Am 24. Januar 1967 ist das Streitpatent durch Zeitab-
lauf erloschen.
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Entscheidungsgriinde:
I. Auch nach Erldschen des Streitpatents besteht we-
gen der anhéingigen Verletzungsprozesse weiterhin ein )
schutzwirdiges Interesse der beiden Klégerinnen sowic der
Nebenintervenientin am Fortgang des Nichtigkeitsverfahrens.

II. Das Streitpatent beziceht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung von Schleifkérpern. Der Beklagte vertei-
digt - gegeniiber beiden Kl#gerinnen und gegeniiber der
Nebenintexvenientin ~ das Streitpatent nur noch mit dem '
(einzigen, beschrédnkten) Anspfuch, den der 2. Nichtigkeits-
senat des Deutschen Patentamtes in der Entscheidung vom
5. Juli 1960 als schutzfdhig angesehen und dem Beklagten
guerkannt hat. Dieser Anspruch ist deshalb der weiteren
Priifung zugrunde zu legen.

1. Schlcifkdrper werden zur Du:chfﬁhrung eines abspa-
nenden Fertigungsverfahrens eingesctzt, bei dem die Ober-
flache des Werkstiicks durch Abspanen kleiner Werkstoffteil-
chen auf ein bestimmtes MaB gebracht wird oder eine bestimm-
te Glite erhdlt. Sieht man von den aus blofien Papier- oder
Gevebeunterlagen und darauf befestigten Schleifkdrnern be-
stehenden Schleifbdndern, -ronden und dergleichen ab, so
werden Schleifkdrper in der Weisc hergestellt, daB gekdrn—
te Hartstoffe (wie Korund, Siliciumkarbid und Diamant), die
beim Schleifen die Abspanung bewirken, in eine Bindemasse
eingebracht werden und dieses Gemisch zu Kﬁrpern der ge~
winschten Abmessung geformt wird. |

Dabei werden entweder anorganische (z.B. keramische,
aus Ton, Kaolin, Foldspat und Quarz bestchende Stoffe),
oder aber organische Stoffe (2.B. Gummi, Schellack, hiért-
bare Kunststoffe) als Bindemittel verwendet. Schleifktrper
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mit keramischer Bindemasse sind verhdltnisméBig sprode;
sic widerstehen deshalb nur begrenzt den beim Schleifen
ausgeldsten Zerspan- und Fliehkrdften. SchleifkOrper, bei
denen organische Bindemittel verwendet sind, weisen dem-
gegeniiber eince hohere Zug- und Biegefestigkeit auf; sie
konnen deshalb stédrker belastet werden und vertragen u.a.
hohere Umlaufgeschwindigkeiten.

Um Festigkeit und Elastizitdt weiter zu steigern, ist
man dazu Ubergegangen, kunstharzgebundence Schleifscheiben
mit Fascrstoffarmierungen zu verschen. Dabei werden Faser-
stofflagen unter Zugabe von Kunstharzen mit Schleifkdrnern
beklebt und die Lagen anschlieflend, auf die benttigte
GroBc geschnitten und in der gewiinschten Anzahl zusammen-
gelegt, unter Druck und Warme gepreBt und gehdrtet. Solche
Schichtschlcifscheiben vertragen Umlaufgeschwindigkeiten,
die dicjcenigen dexr nicht faserstoffarmierten Kunstharz-
schleifkorper cerheblich iibersteigen. Sie werden vorwiegend
zum Trennen (Trennschleifen) von Werkstoffen und zum Schlei-
fen von Flidchen, von SchweiBfndhten sowic von GuB- und
Schmiedeteilen benutzt.

Das Streitpatent hat die Herstellung solch kunstharz-
gebundener faserstoffarmierter SchleifkOrper zum Gegen-
stand (vgl. 8. 1 2. 1 - 6 der Streitpatentschrift).

2. Eingangs der Beschreibung heiBt es, die Erfindung
liege "auf dem Gebiet der Verfahren zur Hersitellung von
Schleifkérpern aller Art in beliebiger Profilierung und
Formung aus Schichten von saug- und tridnkfdhigen Unterla-
gen, auf denen mittels hidrtbarer Kunstharze Schleifkdrner
befestigt sind". Mit diesen Worten, die dem Oberbegriff
des erteilten Anspruchs 1 entsprechen, weist der Anmelder
indes nicht auf ein bestimmtes vorbekanntes Verfahren hin,
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das die Erfindung zu ersetzen oder zu verbessern trachte,
sondern er bezcichnet damit nur die Gattung, der sowohl
das von ihm vorgecschlagene neue als auch andere schon be-
kannte Fertigungsverfahren angehtren. Welchen Stand der
Technik im einzeclnen er voraussetzt, bleibt in der Streit-
patentschrift unklar, denn dic Erdrterung der im Ein-
spruchsverfahren entgegengehaltenen Vorverdffentlichungen
hat den Anmelder nicht veranlaBt, vorbekannte LOsungen zu
beschreiben und sich abzugrenzen., Erst im #lteren Nichtig-
keitsverfahren der ersten Instanz (Schriftsatz vom

24. November 1959) hat der Beklagte eingeriumt, dic Be-
nutzung von IFaserstoffbahnen als Schleifkorntridger sei be-
kannt gewesen; zugleich hat er aber behauptet, bis zur An-
mcldung des Streitpatents seien nur Vorprodukte, z.B. Pa-
pier oder Gewebe, verwendet worden, dic bereits "eine
Trinkstufe mit ausgehidrtetem Kunstharz oder anderen end-
gliiltig abgebundenen Chemikalien hinter sich'" gehabt hitten.

3. In dor Streitpatentschrift fehlen dewmnach auch
nitherc Angaben dariiber, ob vorbekannte Losungen etwa be-
stimmte Nachteile aufwiesen, was dann iilber dic Aufgabe des
Strecitpatents hdtte AufschluB geben ktnnen. Immerhin heift
es auf S. 1 Z. 7 ff. der Beschreibung: "Die Erfindung 1lost
die Aufgabe, Schleifkdrper herzustellen, welche nach dem
Hirten die Schleifkdrner gut binden, aher nicht beim Schlei-
fen hinderlich sind".

Wie der gerichtliche Sachversténdige im Gutachten
(8. 6 £.) und in der miindlichen Verhandlung dargelegt hat,
ist es technologisch fehlsam zu sagen, dall etwa "der
Schleifktrper" - das ist die Gesamtvorrichtung - "beim
Schleifen hinderlich" sein kdnnte, sollen doch gerade die
KSrner dieses Korpers auf das VWerkstiick zugreifen; beim
Schleifen hinderlich sein konne. allerdings der Faserstoff,
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dann né&mlich, wenn er die Schleiffliche verschmiere und

g0 die "Griffigkeit" (auf das Werkstiick hin) verminderc.
DaB der nach dem Streitpatent hergestellte Schleifkdrper
diegcem bekannten MiBstand begegnen wolle, ergebe sich aus
mehreren Stellen der Beschreibung. So heifle es auf S. 2

Z. 1 ff., die Faserstoffec sollten "so geartet sein, daB
sie . . . beim Schleifen nach Abnutzung der Schleifkdrper
abfallen, also sich aufzehren'; ferner werde auf S. 2 Z. 75
ff. verlangt, daB als Folge der spidteren Hitzebehandlung
"Bindung und Faserstoffe verbrennen und beim Schleifen ab-
falien', '

Der Senat tritt dieser, von den Parteien als zutref-
fend bezcichneten Auslegung bei, ebenso den weiteren Darle-
gungen des gerichtlichen Sachverstdndigen zur Aufgabe des
Streitpatents, wonach das angestrebte "gute Binden” dahin
zu verstehen ist, der Schleifkdrper solle eine besonders
hohe Testigkeit aufweisen und bei nur allm#hlichem Ver-
schleill einc lange Lebensdauer besitzen. Dazu sei es notig,
die Korner in der Bindung gut zu verankern, was durch die
~ gchon im ersten Absatz der Bcschrcibung erwvdhnten -
USchichten von saug- und trénkfihigen Unterlagen", alsc
durch einc Faserstoffarmierung erfolgen solle, welche die
Korner schlieflich Yelastisch umlagere" (S. 2 Z. 70) und
sie im Zusammenwirken mit dem Kunstharzbindemittel "innig
zu schr haltbaren Korpern verbinde' (S. 1 Z. 17 f.).
"Schicht" im Sinne der Aufgabenstellung sei nicht schon
die einzelne Bahn fiir sich sondern erst die mit K&rnern
und Bindemassc versehene Bahn; einer Stapelung mehrerer
solcher, mit Kornern beklebter Bahnen bediirfe es freilich
nicht, um von einer "Schicht" zu sprechen.

4., Dic vorstchend umschriebene Aufgabe so0ll dadurch

—— e — —
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bahnen . . . von hiArtbaren Harzen durchtrinkt und getrock-
net werden, che man die Korper preBt und hirtet" (S. 2

Z. 11 - 15). Einc an dieser Stelle der Streitpatentschrift
miterwdhnte, auf S. 2 Z. 29 - 39 ndher beschriebene zweite
Ausfithrungsvariante, die (anstelle von Faserstoffbahnen)
Ausgangsstoff empfahl, fiir die aber nicht im erteilten
Hauptanspruch sondern allenfalls im weggefallenen Anspruch 2
Schutz begehrt war und die nach der glaubhaften Bekundung
des Beklagten nur versehentlich in den Text der'Streitpa—
tentschrift iibernommen vurde, kann hier und im folgenden
ganz unberiicksichtigt bleiben.

Bezliglich der ersten Ausfilhrungsvariante (Faserstoff-
bahnen) wird es an spiterer Stelle (S. 2 Z. 62) ausdriick-
lich als das "neuc LBsungspringip" bezeichnet, '"als Unter-
lagen fiir die Kdrner Fagerstoffbahnen von dulerst lockerem
Aufbau (50 bis 100 g/mz) zu verwenden".

Dieses in der Streitpatentschrift recht nachdriicklich
als erfindungswesentlich herausgestellte Merkmal befand
sich beim erteilten Hauptanspruch - ganz folgerichtig - im
kennzeichnenden Teil. Bei dem jetzt verteidigten einzigen
Anspruch wird es schon im Oberbegriff genannt und somit als
bercits bekannt behandelt; eine schon in erster Instanz be-
handelte Vorversffentlichung (Mehdorn: KunstharzpreBstoffe
und andere Kunststoffe, 1939, S. 213 f£.) hatte ndémlich be-
reits empfohlen, Faserstoffbahnen der genannten Struktur
und des angegebenen spezifischen Gewichtes als Ausgangs-—
stoff fir dic weiterc Verarbeitung zu widhlen, wenn dabei
Kungstharz als Bindemittel zugegeben werden sollte.

Per Beklagte bezecichnet als das grundlegende Lisungs-—
prinzip seiner EFrfindung jetzt die Mehrmaligkeit der Tran-
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kung, genauer: die zweimalige Verwendung von Kunstharsz,

das cine Mal konzentriert zum Aufkleben der Korner, das an-
derc Mal in diinnen Losungen oder Emulsionen zum “Durch-
trianken" mehrerer Schichten. Dexr jetzt einzig noch vertei-
digtc Anspruch sucht dic zeitliche Reihenfolge und die
Figenart der Arbeitsschritte fiir das im Streitpatent ge-
schiutzte Verfahren genauer zu beschreibén, als dics beinm
erteilten Hauptanspruch der Fall war.

5. Legt man deh verteidigten (einzigen) Anspruch zu-
grundc, so besteht das erfindungsgemdBe Verfahren aus der
Aufeinanderfolge der nachstehenden MaBnahmen:

(2) Zur Herstellung von Schleifkdrpern aller Art in
belicbiger Profilierung und Formung verwende als Trédger
saug—~ und trankfdhige Unterlagen, nidmlich Faserstoffbhahnen
von 50 bis 100 g/mz;

(b) vefestige auf diesen Bahnen Schleifkdrper mittels
hdrtharer Kunststoffe;

(¢) durchtridnke alsdann die so hergestellten Schichten
mit dinnen LOsungen oder Emulsionen von hirtbaren Kunst-
stoffen;

(a) trockne sie darauf;
(e) schichte sie aufeinander;

(£f) presse die aufeinandergelegten Schichten zu
Schlecifkorpern und hérte sie.

Aus dem erteilten Hauptanspruch ist in den verteidig-
ten einzigen Anspruch noch di¢ Aussage libernommen, da die
durchtrinkten Faserstoffe schlieBlich "die Korner elastisch
umlagern'., Diese Aufgabe hat keinen Verfahrensschritt zum
Inhalt sondern beschreibt lediglich das Ergebnis des Ge-
santverfahrens.
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II1I. Das Verfahren nach dem Streitpatent war im Zeit-
punkt der Anmeldung neu. Es ist durch keine der Entgegenhal-
tungen vollstdndig vorweggenommen,

————— . — - ——— — o o — ——— G G T e Gy SO T > W ST W S —

1934, die bereits im Erteilungsverfahren in Betracht ge-
zogen wurde, betrifft "Verbesserungen an oder in Bezug auf
Schleifwerkzeuge". '

a) Die vorlidufige Beschreibung (provisional specifica-
tion) geht von vorbekannten Schleifscheiben aus, die aus
einem Gemisch von Schleifkorn und gehdrtetem Kunstharz,
ohne Faserstoffarmierung, bestchen (S. 1 2. 16 bis 19).

Als Zweck der Erfindung wird angegecben (S. 1 2. 9 bis 15),
Schleifwerkzeuge herzuétellen, die zufolge ihrer groBeren
Yestigkeit und Elastizitdt mit hoheren Geschwindigkeiten
betricben werden konnen. Zur Losung dieser Aufgabe werden
in der vorlidufigen Beschreibung mehrere Verfahren vorge-

- gchlagen:

aa) Bei dem ersten dieser Verfahren (S. 1 Z. 39 - 49)
wird "flichenhaftes Fasermaterial" (fibrous sheets) ~ darun-~
ter verstcht der Verfasser der Schrift Blatter aus Fasexr-
material wie Leinenstoff, Musselin, Papier oder dergleichen,
vgl. S. 2 Z. 34/35 - mit einem die Schleifk®rner schon ent-
haltenden, unter Hitzeeinwirkung hdrtbaren Harz getriankt.
Die Blidtter werden alsdann geschichtet, in die gewlinschte
Form geschnitten, verfostigt (consolidated) sowie der Ein-
wirkung von Druck und/oder Hitzec unterworfen, um das Binde-
mittel zu hiérten und/oder dauernd unschmelzbar zu machen.

bb) Nach dem zweiten, in der vorl#ufigen Beschreibung
vorgeschlagenen Verfahren (S. 1 Z. 50 - 63) werden die Fa-
serstoffbladtter zundchst miy Kunststoff getrinkt und danach
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die Schlcifkorner glcichméflig an der Oberflidche verteilt.
Sie konnen alsdann, etwa durch Walzen, tiefer in den Tria-
gerstoff gedrilickt werden, "um sie verldBlich diesem wirk-
sam einzuverleiben" (to ensure the effective erb:odiment .
of the grains). Die Verceinigung und Verfestigung erfolgt
wie bel dem ersten Verfahren. Das auf S. 1 Z. 72 bis 91
geschilderte Ausfilihrungsbeispiel entspricht dem zweiten
Yerfahren.

Dieses Verfahren steht nach lbereinstimmender Auffag-
sung aller Beteiligten dem im Streitpatent vorgeschlagenen
Verfahren nidher als das erste, weil hier wic beim Streit-
patent die Schleifkdrner mittels Kunstharz auf die Oberfli-
che der Fascerstoffbahnen aufgeklebt werden.

cc) Bei einem dritten Verfahren (S. 1 2. 64 — 71)
vierden die Schleifkdrner bereits wdhrend der Herstellung
der Faserstoffbliitter mit dem Faserbrei gemischt; erst die
fertigen Blitter, die mit Schleifkdrnern bereits durchsectzt
sind, werden mit Kunstharz getrdnkt (Bl. 1 2. 64 bis T71).
Dieses Verfahren dhnelt dem im weggefallenen Anspruch 2
des Streitpatents beschricbenen Verfahren, denn hier wie
dort dicnen als Ausgangsotoff nicht Unterlagen (Bahnen)
sondern Flocken, dic unter Zugabe der Schleifkdrner vorweg
zu einer breiigen FrefSmasge vermischt werden.

b) In der vollstdndigen Beschreibung der britischen
Patentschrift wird ceingerdumt, daB Verfahren, bei denen
Schleifkorner und Bindemittel auf schon fertige Faserblit-
ter aufgebracht werden, vorbekamnt waren. Schutz wird des-
halb nur noch begehrt fiir das dritte der in der vorlaufi-
gen Beschreibung genannten Verfahren. Hierzu bringt die
vollstdndige Beschreibung mehrere Versuchsbeispiele, die
jedoch - ungeachtet ihrer Verwandtschaft zum erteilten,
aber weggefallenen Anspruch 2 des Streitpatents - dem vom
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Beklagten noch allein verteidigten cinzigen Anspruch dhn-
lich fern stehen, wie dieg beim dritten L¥sungsvorschlag
dcr vorliufigen Beschreibung der Fall ist.

¢) Bezliglich der drei Verfahren nach der vorliufigen
Beschreibung, von denen vor allem das an gzweiter Stelle ge-
nannte (oben zu a/bb) dem Streitpatent zumindest recht nahe
stelht, bestchen Meinungsverschiedenheiten der Parteien
schon hinsichtlich der Auslegung der Druckschrift, und zwar
in zwel Punkten:

aa) Streit besteht, ob nach der britischen Losung ein
"homogencr" Schleifkorper erziclt wird (so die Kldgerinnen)
oder ob einc "bladttrige Struktur" im Endzustand noch erhal-
ten ist (so der Beklagte). Der Senat tritt der erstgenann-
ten, auch vom gerichtlichen Sachverstidndigen vertretenen
Auslegung bei, dall ~ ebenso wie beim Streitpatent - auch
beim Verfahren nach dem britischen Patent schlieBlich ein
"homogener" SchleifkOrper entstehen soll, d. h. hier: ein
Gebilde, bei dem die urspriingliche Bahnstruktur der Unter-
lage nicht mehr erkennbar und vor allem technisch nicht
mehr wirksam ist.

Zwar erwidhnt die britische Druckschrift in einem Pas-
sus, welcher der Beschreibung der drei miglichen Verfahrens-
arten vorangeht (S. 1 Z. 31), die'"obléattrige Struktur"
(laminated structure) des "flichenhaften Fasermaterials”.
Dies geschieht jedoch, um zu erwdhnen, daf das Material zu
einem Stapel aufgeschichtet werde (fibrous sheets which
are built up into a laminated structure). Unmittelbar zuvor
war gesagt, dal hidrthare Kunstharze diesem Material einver-
lcibt (embodied) worden scien, und unmittelbar darauf heiBt
es schon, das zu Stapeln geachichtete Material werde "verfe-
stigt" (consolidated). Mit dem gerichtlichen Sachverstdndi-
gen miBt der Senat dem mehrfach verwendeten Ausdruck "con-

ey



- 16 ~

solidated" (vgl. S. 1 Z. 32, 45 62, 89) sowie den Aus-
‘driicken "embodiecd" (S. 1 Z. 30) bzw. "effective embodiment!
(S. 1 2. 59) dic maBgebliche Bedeutung hinsichtlich der
Frage bei, ob nach der britischen Lbsung dic SchleifkOrper
im fertigen Zustand homogenc oder blittrige Struktur haben
sollen.

bb) Weiter streiten die Parteien, ob die britische
Ldsung cine zweimalige Anwendung von Kunstharz - wenn nicht
vorschreibt, 30 doch -~ als Moglichkeit zur Ausfiihrung des
dort beschricbenen Verfahrens zuldBt. Der Senat verncint
dies in Ubercinstimmung mit dem Sachverstidndigen und ist
der Auffassung, dall der britische Vorschlag gekennzeichnet
ist u. a. durch dic nur cinmalige Anwendung von Kunstharsz,

Pyt augiad Sy

schrift ergibt.

Dic Kldgerinnen weisen demgegeniiber auf die S. 1 Z. 77
verwendete Formulicrung "coated and/or impragnated" hin.
Tort wird das oben (zu a/bb) schon erwihnte Ausfithrungs-
beispiel zunm zweiten Verfahren der vorliufigen Beschrei-
bung erlidutert. Der Senat ist indes der Auffassung, daf
weder durch das Wort '"and" noch durch cinc Gegeniiberstel-
'1ung der beiden Ausdriicke "coated" und "impragnated' dem
Leser der Paténtschrift empfohlen oder auch nur als sinn-
voll hingestellt wird, Kunstharz gweimal zu verwenden.

Auch dic deutschen Worte "Uberziehen" (coated) und "Irinken"
(impragnated) weisen, wenn sie im dortigen Zusammenhang
gebracht werden, weniger auf Unterschiede als vielmehr auf
diec Mdglichkeit von Ubergéngen hin, indem némlich der Ein-
tritt des cinen oder des anderen Effektes durch andere, in
jenem Zusammenhang nicht intercessierende und deshalb nicht
ndher genanntc Faktoren bestimmt sein mag, cetwa durch die
Menge und diec Viskositdt des im Einzelfall benutzten Kunst-
harzec, durch dice mchr oder minder lockere Struktur der
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Fascr, durch GriB8e und Schirfe der Kornung usw. So hat es
jedenfalls auch der Sachverstindige geschen. Exr hat die ge-
nanntc Beschreibungsstelle auch um deswillen nicht als einen
Hinweis auf die Niitzlichkeit zweimaliger Kunstharzbehandlung
verstanden, weil es nach seiner Auffassung, die insoweit
iibrigens von den Kligerinnen und der Nebenintervenientin ge-
teilt wird (hierzu vgl. unten zu IV 2 d) fiir den technischen
Effekt iiberhaupt nicht darauf ankommt, wie oft Kunstharz zu-
gesetzt wird, sondern einzig darauf, welche Menge Kunstharz
ingsgesamt verwendet wird.

Mit dem gerichtlichen Sachversténdigen ist deshalb der
Senat der Auffassung, daB dic britische Druckschrift nur
dic ecinmalige Verwendung von Kunstharz filir das dort beschrie-
benc Verfahren empfiehlt. Die Druckschrift nimmt somit die
Kombination des Streitpatents nicht vorweg, es fehlt das
Herkmal c.

B - W o e G Sae G - 0 e B By G S ST S W o e A o e

beschreibt cine Erfindung, dic flexible Schleifmaterialbah-
nen und Verfahren zu ihrer Herstellung betrifft. Hierbei
werden Bahnen faserstoffartigen Materials (z. B. Baumwolle,
Jute, TFlachs, 4sbest, synthetische Fasern), Schleifkorner
(Siliciumkarbid. Aluminiumoxyd, ¥lint, Schmirgel, Polierrot
und #hnliche Stoffc) sowie gegebenenfalls Bindemittel (Harz,
Kautschuk oder kautschukartiges Material) mehrfach abwech-
selnd libereinandergeschichtet, so daB ein Schleifband ent-
steht, das aus mehreren Lagen aufgebaut ist. Die erstmalige,
nur fir gewissc Fdllc als "erwlinscht" bezeichnete Verwendung
eines Xlecbemittels ist S. 2, rechte Spalte, Z. 22 ~ 33 der
Druckschrift cmpfohlen, wo c¢s erliuternd heiBit, das Klebe-
mittel kGnne auch als fein zerstiubte Fliissigkeit durch ge-
eignete Sprithdlisen aufgebracht werden; dabei miisse man frei-
lich den Zerst&ubungsdruck so niedrig halten, dafBl man eine
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Storung (disturbing) der schwachen Fasermembranen verneide,

Ist die gewiinschte Anzahl von Tridgerstoff- und Schleif-
kornerschichten - gegebenenfalls schon erstmals mit einem
Klebemittel versehen - im Durchlaufverfahren ilibereinander-
geaschichtet, so wird die entstandenc Bahn zwischen Druck-
walzen verdichtet, so dafl die Fasern die Schleifkornbasen
umschlingen. Anschlieflend durchléuft das Schleifband noch
einmal ein Walzenpaar, wobel dic einc, zuvor in ein Klebe-
mittel getauchte Walze das Klebemittel mit jedem Umlauf in
die Fascrbahn (fibrous web) iibertrigt und die Bahn selber
auf Druck deg letztgenannten Walzenpaarces hin wmit dem Binde-
mittel durchdrungen und endgiiltig verdichtet wird (pressure
to finally compact the loosc fibrous web).

Dicsce "zweite! Verwendung einecs Klebemittels - im Fal-
lc der zugelassenen Nichtverwendung eines Klebemittels
schon zur Herstellung der geschichteten Bahn naturgemiB die

— - -

geschiltzton Verfahreng -~ ist auf S. 3, linke Spalte, 2. 3 ff.
bchandelt. Ter Klebemittelzusata unmittelbar vor dem ab-
schlicflienden Walgzen ist im Unterschied zur nur fakultativen
ersten Aufbringung cines Xlebemittels (S. 2, rechte Spalte,
7. 22 ff.) obligatorisch, erfindungswesentlich und demgemisB
schon im Anspruch 1 des US-Patents als kennzeichnendes Merk-
mal genannt.

Dags dort beschriebene Verfahren eignet sich freilich
nur zur Herstellung von Schleifbindern verhdltnismdBig ge-
ringer Dicke, nicht jedoch von Schlecifkdrpern beliebiger
Form und Profilierung, denn der Wirksamkeit der Druckwalzen,
dic nur wdhrend eincs sehr begrenzten Zeitraums einwirken
konnen, sind Schranken gesectzt. Immerhin vollzieht sich der
Aufbau der Schichten in einer dem Streitpatent sehr dhnli-
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chen Weise unter Verwendung von im wesentlichen gleicharti-
gen Ausgangsstoffen. Nach Bekundung des gerichtlichen Sach-
verstédndigen cigenen sich die nach dem US-Fatent hergestell-
ten "flexiblen Schleifmaterialbahnen" (flexible abrasive
webs) ohne weiteres dazu, zu Schleifkbrpern "beliebiger
Profilicrung und Formung" (Streitpatentschrift 8. 1 Z. 3)
weiterverarheitet zu werden. Geradc deshalb ist aber dic US-

Druckschrift nicht neuhecitsschidlich, denn es wird ein an-
deres Erzeugnis erstrebt als beim Streitpatent.

S Vi a7 o . U . e T W S — o - — " - - —

1933 behandelt die Herstellung kugelsicherer Platten von
verhdltnismidlig geringem Gewicht. Nach cinem der beiden vor-
geschlagenen Verfahren wird eine beliebige Anzahl von Glas~
papierbogen, d. h. von Faserstoffbahnen, auf diec Schleif-
kirner aufgeklebt sind, mit synthetischem Harz, z.B. vom

Typ der Fhenolaldehydhargze, oder wmit einem harz-, bitumen-
oder ciweiBhaltigen Lack getriénkt, Ubereinandergeschichtet
und unter Hitze und Druck miteinander verbunden.

Diege Fatentschrift sugt nichts dariiber, wie und woraus
das als Ausgangsmaterial verwendete Glaspapier hergestellt
ist; os licgt dic Annahme nahe, daf schon hierzu Kunstharze
als Klcbemittel verwendet worden sind, zumal gem#dB einer
weiteren Ausfilhrungsform Faserstoffbahnen mit einem Gemisch
von Schlecifkorn und gepulvertem Kunstharz bestreut, geschich-
tet und gepreBt werden, so dafB das Kunstharz Trégerstoff und
Schlcifkorn gleichzeitig miteinander verbindet. Nimmt man
an, bei Vercinigung der Glaspapierschichten erfolge schon
ablauf des Streitpatents im wesentlichen vorgebildet. Gleich-
wohl ist dic Entgegenhaltung nicht neuheitsschiédlich, denn
cie bezieht sich nicht auf dic Schleifmittelherstellung
sondern apf ¢in Anliegen ganz anderer Art.
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4. Dic hritische Patenischrift 596 ¢
den Jdahre 1933, beschreibt ein Verfahren zur Herstellung
von elektrischem Isoliermaterial wvon hoher Wdrmeleitfédhiz-
keit. Als Ausgangsstoffe dienen Fasermaterial, Lack oder
Kunstharz, beispielsweisc Losungen von Fhenolformaldchyd-
Kondensationsprodukten und Quarzmehl, die zusammengebracht
und zu homogenen Korpern verpreflt werden. Abgesehen davon,
daB es sich um cin ganz anderes technisches Gebiet handelt,
ist auch Quarzmehl als Schleifmittel unbrauchbar; dic Anwen-
dung von Kunstharz in zwei Stufen, dic den Kern des Verfah-

rens nach dem Streitpatent ausmacht, wird nicht gelehrt.

5. Dic im Jahre 1922 verdffentlichte US-Patentschrift
1_435 721 behandeclt Schleifkorper und Verfahren zu ihrer
Herstellung. Ier Erfinder versucht, dic Aufgabe zu lésen,
bruchsichere und feste Schleifkérpor von langer Lebensdauer
und hohem Schneidvermégen, die sich fiir hohe Arbeitsgeschwin~
digkeiten cignen, herzustellen. Nach einem Losungsvorschlag
wird flidchenhaftes Fascermaterial wie Kanvas, Musselin oder
Papier mit einer Losung eines sythetischen Harzes, die
Schleifkorn (Carborundum) enthdlt, getrdnkt. Die getrinkten
Bahnen werden in einem Ofen getrocknet und dann geschichtet,
wobei jeweils zwischen zweli Bahnen SchleifkOrner eingestreut
werden. Die gestapelten Schichten werden godann einer Druck-
Hitze-Behandlung unterworfen. Danach soll nach Angabe der
Patentschrift ein festes, dichtes Gebilde von praktisch
gleichméfiger Zusammensctzung voxrliegen.

Dic US-~-Patentschrift schlidgt noch ein weiteres Verfah-
ren vor, bel dem dic Faserstoffbahnen mit einer Lisung
eines synthetischen Harzes getrdnkt werden, das noch keine
Schleifkdrner enthédlt, und bei dem im ubrigen vorgegangen
wird wie bei dem zuvor geschilderten Verfahren.




Dic Ausgangsstoffe stimmen in beiden Fédllen mit dencn
des Streitpatents iliberein; daB die verwendeten Faserstoffe
trinkbar scin niissen, folgt wiederum daraus, dafl eine
Durchtrinkung mit eincer Kunstharzltsung stattfindet. Wie
bei der oben zu 1 bchandelten britischen Patentschrift
405 648 liegt auch hier der Unterschied zum Streitpatent
darin, daB das Kunstharz nicht in zwei Verfahrensstufen
eingebracht wird, vielmehr nur cine cinzige Trankung - vor
oder zugleich mit dem Aufbringen dexr Schleifkdrner - er-
folgt.

" T v o - —— - - - - — ooy o

behandelt cin Verfahren zur Herstellung iiberzogener flexib-
ler Schleifkdrper, dic mehrschichtiges Trégermaterial ent-
halten. Als Trdgerstoff kxommen Kombinationen schwerer Ge-
webe mit Spezialpapieren, leichterce Tuche, Vulkanfiber,
Kombinationen verschicdener Gewebe oder verschiedener Pa-
picre, Harzc, Ceclluloscderivate und Bleche in Frage. Mehre-
rc¢ Schichiten dieger Trédgerbahnen werden mittels thermoplas-—
tischer oder auch hitzehidrtbarer, aber flexibler Harze
mitveinander verklebt. Schlcifkorn wird nur einmal aufge~
bracht, und zwar auf dic Oberfliche der obersten Triger- .
schicht. Abgesehen davon, daB auch Fasermaterial als Triger-
stoff verwendet werden kann und dafli die Bindung gzwischen
den cinzelnen Triagerschichten durch Kunstharge, die erhitzt
werden, bewirkt wird, besteht keine Ahnlichkeit mit dem
Verfahren nach dem Streitpatent.

e G e R v v —— e G A WV e S S ey e B e o S oo By o oS v

. Jahre 1933 ist im wesentlichen dem inzwischen fallen gelas-
senen Anspruch 2 entgegengchalten worden. Sie schildert die
Herstellung cines aus Kunstharz und Schleifkorn unter An-
wendung von Druck und Hitze hergestellten Schleifktrpers
und schlédgt weiter vor, zur Frzieclung hoherer Festigkeit
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und Elastizitdt den Ausgangsstoffen einen Faserstoff bei-
zumigchen.

Der noch verteidigte Anspruch 1 des Streitpatents
wird durch diese Veroffentlichung nicht berithrt. Weder
wird die Verwendung von Tridgerstoffbahnen, noch die zwei-
malige Anvendung von Kunstharz gelehrt.

—-——— e —— v — e o—
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die Herstellung von Hartpapier aus Natronzellstoffpapier
von 30 bis 100 g/mz, dags mit Kunstharz getrinkt und ge-
trocknet wird. Fiir die Herstellung von Platten werden die
Bahnen geschichtet und unter Druck und Warme gepreBt.

Dic Literaturstelle behandelt nicht die Herstellung
von Schleifkodrpern. Sie sagt nur, daB Faserstoffbahnen,
die zu ihrer Veiterverarbeitung mit Kunstharzen getriénkt
werden, iiblicherweise cin Quadratmetergewicht von 30 bis
100 g haben odexr ein golches spezifisches Gewicht haben
sollten.

Nach allem war die im beschrdnkten Anspruch gegebene
Lehre im Prioritédtszeitpunkt des Streitpatentes ngu.

IV. Ob die Lehre des Streitpatents gegeniiber den in
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jedenfalls die fiir den patentrechtlichen Schutz erforder-
liche Erfindungshdhe.

— s . G o o . G - {o—

1. Was die drei verwendeten Ausgangsstoffe (Faserma-

terial, Kunstharz, Schleifkorn) betrifft, so besteht kein
Unterschied zwischen dem Streitpatent einerseits und den
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Lehren der britischen Patentschrift 405 648 sowie der
US-Patentschrift 2 284 716 andercrseits. Beide Vorver-—
tffentlichungen empfehlen bereits, zur Herstellung kunst-
harzgebundener faserstoffarmierter Schleifkdrper saugfihi-
ge Faserstoffbldtter, hitzehdrtbare Kunstharze und Schleif-
kdrner herkdmmlicher Arten zu benutzen und miteinander
engstens zu verbinden. Zwar fehlt in den Vorversffentli-
chungen dexr besondere Hinweis, das Faserstoffmaterial solle
ein Quadratmectergewicht von 50 bis 100 g haben; es war je-
doch schon von HMehdorn ganz allgemein empfohlen, bei Imprig-
nierungsverfahren Zellulosevliese dieses Gewichtsbereichs
zu verwendcen, Der Beklagte hat dem auch im Laufe des Nich-
tigkeitsverfahrens Rechnung getragen, indem er ndhere An-
gaben liver Struktur und spezifisches Gewicht der saug- und
trankfihigen Unterlagen aus dem kennzecichnenden Teil des
ertcilten Hauptanspruchs in den Oberbegriff des allein

noch verteidigten Anspruchs libernahm.
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lauf enthilt nichts Erfinderisches:

a) Die britische Patentschrift 405 648 (zweiter Ver-
fahrensvorschlag der “Vorlidufigen Beschreibung") sowie die
US-Patentschrift 1 435 721 offenbarten bereits Verfahren
zur Herstellung von SchleifkOrpern dexr im Streitpatent ge-
nannten Art: Zum Aufkleben der Korner werden die Faser-
stoffbahnen mit hitzehidrtbaren Kunstharzen getrénkt, so-
dann getrocknet; unter Anwendung von Hitze und Druck werden
die zu Stapeln geschichteten Bahnen zu einem homogenen Kér-
per gepreft, wobei das Kunstharz die Faserstoffe innig
durchdringt.

Das Strecitpatent weicht davon nur insoweit ab, als
die Zufiihrung von Kunstharz zuniichst nur die Klebung des
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Schleifkorns bewirkt, widhrend die spidtere Zugabe einer
(diinnen) Kunstharzldsung dazu bestimmt ist, den Schleif-
kSrper innig zu durchtrinken.

b) Es sei eingerdumt, daB die beiden genannten Drucl—-
schriften fiir sich noch nicht cine Aufspaltung der Kunst-
harzgzugabe nahelegten, insoweit viclmehr beim Leser Be-
denken entstehen konnten, der Herstellungsvorgang werde
dann unndtig kompliziert. Dem Durchschnittsfachmann war je-
doch im Anmecldezecitpunkt des Streitpatents auch die US-Pa-
tentschrift 2 284 716 bekannt. Dort geht es zwar nicht um
dic Herstellung von Schleifkorpern beliebiger Form und
Profilicrung, immerhin aber um die Herstellung von Schleif-
biindern, dic aus mehrercen Schichten bestehen und die aus
denselben Ausgangsstoffen gebildet sind, wie sie das Streit-
patent vorschreibt. Nach Bekvundung des gerichtlichen Sach-
verstindigen ist das Endprodukt des US-Verfahrens sogar
geeignetes Zwischenprodukt fiir die weitere Verarbeitung
zum Schleifkdrper im streitpatentgemidBen Verfahren. Dem
tritt der Senat bei, cbenso der weiteren iliberzeugenden Be-
kundung des gerichtlichen Sachverstédndigen, daB die Her-
steller von bloBem Schleifpapier und die Hersteller von
Schleifkorpern dic Entwicklung auf den beiden eng verwand-
ten Gehieten nicht nur beobachten muBten sondern auch
tatsdchlich gekannt haben. Nun ist aber in der US-Patent-
schrift die im Streitpatent erteilte Lehre, Kunstharz
zweimal zuzugeben - einmal zum Aufkleben der Kérner, so-
dann spiter nochmals zum volligen und gleichmédfigen Durch-
dringen des gesamten Schleifk&rpers - bereits enthalten.

Es bedurfte keiner erfinderischen Uvberlegung, die Lehre
z. B. der britischen Patentschrift 405 648 (zweiter Vor-
schlag der "Vorldufigen Beschreibung') mit diesem in der
US-Patentschrift 2 284 716 gegebenen Hinweis zu kombinie-
ren. Fin nennenswertes Vorurteil stand jedenfalls solch
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cinfacher Kombination:nicht entgegen.

¢) Zwar meint der Beklagte, beim Verfahren nach dem
US-Patent seien Stoffe anderer Struktur als beim Streitpa-
tent verwendet: beim Streitpatent "dominiere praktisch das
Papier", bei der US-Losung dagegen die durch Kardierung ge-
wonnenc Flocke, d. h. ein besonders lockerer Stoff texti-
ler Herkunft. Demgemdfl sei bei der US~Losung einerseits
richtig dort auch nicht als crfindungswesentlich verlangt -,
da ja dic Korner schon von selbst in den Flocken festen
Halt hdtten un@ nicht "durchfielen", und anderersceits ver-
folge die “"zweite" (bzw.: die einzige) Kunstharzzugabe bei
der UsS-Ldsung den ganz spezicllen und andersartigen Zweck,
das Flockengebilde 2zu -eciner festen Bahn zu formen, dies im
Zuocammenwirken mit den Druckwalzen. Wegen dieser beiden
tent nur fir "bestimmte Fdlle" gelehrte zweimalige Verven-
dung von Kunstharz flir das strcitpatentgemifie Verfahren
und decsen ganz andere Bedingungen zu nutzen.

Der Senat ist mit dem gerichtlichen Sachverstédndigen
der Auffassung, daB der Beklagte damit eine Unterscheidung
zywischen den. US-Verfahren und dem strecitpatentgeméfen Ver-
fahren zu machen sucht, die durch den Inhalt der beiden
hier in Rede stehenden Druckschriften nicht gedeckt ist,
wenn man sic miteinander vergleicht. Wie der gerichtliche
Sachverstindige zutreffend bemerkt und auch dem Laien ge-
liéufig ist, wird Papier z. B. auch durch Zerreificn von
Lumpen hergestellt. Das in der US-Patentschrift mehrfach
vervendete Wort "kardiert' (vgl. z. B. S. 2 linke Spalte
Z. 3, 8, 9) besagt deshalb noch nicht, das dortige Verfah-
ren beziehe sich nur auf Textilfasern, dasjenige des
Streitpatents dagegen auf Fasern gnderer Herkunft.
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Was sodann dic Frage betrifft, in welchem Grade der
Avsgangsstoff '"laocker" sein mufl, so will allerdings das
US-Patent ganz bewuBt die "herktmmliche Unterlage" (the
conventional backing, vgl. S. 1 linke Spalte Z. 18 und 20)
fortfallen lasscn; gemeint ist damit aber nur das "her-
kmmliche Schleifpapier" (the conventional abrasive paper,
vgl. S. 1 linke Spalte Z. 24), das wegen seiner von vorn-
herein festen Struktur fir das im US-Patent angestrebte
Erzcugnis schon deshalb als wenig geeignet erscheinen mufl,

webs, vgl. S. 1 linke Spaltc %. 1) scin soll.

Ausgangsmaterial von dhnlich lockerer Struktur ist
aber auch im Streitpatent mehrfach empfohlen. Es bedarf
an sich nicht einmal des Hinweises, daf die im weggcefalle-
nen Anspruch 2 behandelte zweite Ausfiihrungsvariante des
Streitpatents ausdricklich "Flocken'" als Ausgangsmaterial
und deren Riihren zu ciner 'PreBmasse'vorsah (vgl. S. 2
Z. 29 bis 39). Auch bei der - jetzt .allein noch beanspruch-
ten =~ Variante der Faserstoffbshn muf dieser Ausgangs-
stoff sehr lockere Struktur haben, denn er soll ja "saug-
und trdnkfdhig" sein. In der Beschreibung S. 2 Z. 62 wird
es sogar als das "Losungsprinzip" bezcichnet, Bahnen 'von
duBerst lockerem Aufbau" zu verwenden, wozu ja das spezi-
fische Gewicht der Bahn ausdriicklich vorgeschrieben wird.

Eg trifft somit nicht zu, daB, wie der Beklagte meint,
die Ausgangsstoffe der beiden in Redc stehenden Verfahren
unterschiedlicher Art (Herkunft und Festigkeit) seien und
dafl deshalb die Nutzung der Lehre des US-Patents fiir das
Streitpatent ferngelegen hidtte.

d) Gekiinstelt und technologisch nicht berechtigt ist
aber auch dic Unterscheidung, die der Beklagte hinsichtlich
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Wie der gerichtliche Sachverstidndige im Gutachten
(5. 46 f.) und in der miindlichen Verhandlung eingehend
dargelegt hat, erscheint ihm eine zweimalige Kunstharzzu-
gabe cher bedenklich als niitzlich, da als Folge der
"ersten Trédnkung" ein VeragchlieBen der Faserkapillare
und damit eine Minderung der Saugfdhigkeit zu besorgen
sei; in jedem Falle einer Tréankung komme es nur auf die
Optimum dieser Menge nach der Saugfihigkeit des Materials,
nach der Griéfc der Kornung und nach dem im Einzelfall ge-
wihlten Vigkositdtsgrad des Harzes bemesse.

In diescer Richtung liegt zumindest auch die von den
Kldgerinnen und der Nebenintervenientin mit besonderem
Nachdruck angezogene eigene AuBerung des Beklagten im
Schriftsatz vom 13. Oktober 1961, wo dieser auf die an~-
gcebliche Unwirtschaftlichkeit und Entbehriichkeit einer
zweiten Trdnkung ausdriicklich hinweist. Dies mag jedoch
auf sich beruhen. Zugunsten des Beklagten kann unter-
stellt werden, daB mehrmalige Kunstharzzugabe gegeniiber
dem Stand der Technik am Anmeldetag fortschrittlich ist:
Dies Hndert nichts daran, daBl dem bloBen Hinweis, bei
der zwciten "Trénkung" Kunstharz nicht mehr konzentriert
sondern in diinnen Losungen oder Emulsionen bzizugeben,
flir sich nichts Erfinderisches zukommen kann, legten doch
die mit den beiden "Tréankungen®" verfolgten unterschiedli-
chen Zwecke (Aufkleben zum Befestigen der Korner/Durch-
trdnken des gesamten Schleifkérpers) die Wehl unterschied-
licher Konzentrate recht nahe.
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%. Zum Nachweis der Erfindungshéhe bringt der Beklag-
te schlieBlich noch vor, das Streitpatent habe grofle tech~
nische Fortschritte und bedeutende wirtschaftliche Erfolge
gebracht, insbesondere einc wesentliche Erhohung der Um-
'fangsgeschwindigkeiten fiir Trenn- wic fir Schleifscheiben
ermbglicht. Nachdem die Entwicklung ab 1932 (Anmeldung des
britischen Patents 405 678) mehrere Jahre hindurch prak-
tisch stagniert habc, sci es seit der Ausfiihrung des Streit-
patents méglich geworden, die Geschwindigkeiten schlagar-
tig filir Schleifscheiben von 45 auf 80 und fir Trennscheiben
von 80 auf iiber 100 m/sec zu erhohen, wie durch die vom
Deutschen Schleifscheibenausschufl seit 1951 ausgesprochenen
Zulasgsungen crwiesen gei.

Per gerichtliche Sachverstindige, der die Berechtigung
ciner technologischen Unterscheidung von Schlecif- und
Trennscheiben verneint und darauf hinweist, daBl jedenfalls
ab 1930 "Schleifscheiben" mit 80 m/scc amtlich zugelassen
waren, nmilt den vom Beklagten angegcbenen Umsténden letzt-
hin kcin Gewicht fiir die ¥ragc der Erfindungshche bei und
verneint im besonderen, daB dic Mehrmaligkeit des im Streit-
patent empfohlenen "Trinkens" fur die Erhohung der Geschwin-
digkeiten moderner Schleifscheiben und fiir den vom Beklag-
ten bchaupteten wirtschaftlichen Erfolg ursidchlich gewesen
sei: dile Entwicklung habe "in der Luft gelegen', nur 3 Jah-
rc vor dem Streitpatent sei ja das US-Patent 2 284 716 an-
gemeldet worden. In Deutachland habe wegen des Krieges und
trotz der Anforderungen seitens der Riistungswirtschaft die
Entwicklung praktisch still gestanden, man habe sich wmit
dem Vorhandenen beholfen, im Ausland dagegen habe man wei-
ter entwickelt und scei deshalb schon friiher zu hoheren Ge-
schwindigkeiten der Scheiben gelangt. Die THtigkeit des
Deutschen Schleifscheibenausschusses sei zeitweilig unter-
brochen gewvesen, zu schweigen davon, daB jedes Zulassungs-
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verfahren betrdchtliche Zeit brauche und daf3 man amtlicher-
selts schon aus Griinden der Betriebssicherheit sehr zuriick-

haltend sei, Scheiben mit erheblich htherer als der iibli-
chen Umdrehungszahl und mit entsprechend erhohter Umfangs-
geschwindigkeit zuzulassen.

Der Senat unterstellt, daB - ungeachtet der Bedenken,
die der Sachverstidndige gegen die Nutzlichkeit eines mehr-
maligen Trinkcens erhoben hat - die seit 1951 amtlich zuge-
Jassenen und tatsdchlich auf den Markt gekommenen Scheiben
mit hoher Geschwindigkeit im wesentlichen solche waren,
dic nach dem streitpatentgemilen Verfahren hergestellt wa-—
ren, dafl mithin der vom Beklagten behauptete groBe tech-
nische Fortschritt und bedeutende wirtschaftliche Erfolg
tatsidchlich vorliegt. Wic der Patentsenat jedoch schon in
scinen frihcren, zwischen der Nebenintervenientin und dem
Beklagten ergangenen, gleichfalls ein Schleifkdrper-~Patent
betreffenden Urteil vom 27. November 1964 - Ia ZR 164/63 -

ausgesprochen hat, konnen Umstédnde der vom Beklagten aufge-

zeigten Art die tatsidchlich fchlende Erfindungshdhe nicht
ersetzen. In ihnen konnte zwar ein Indiz fiir das AusmafB
der crfinderischen Leistung gesehen werden; Voraussetzung
dafir ist aber, daf Uberhaupt eine schopferische Leistung,
wenn auch geringen Grades vorliegt (hierzu auch BGHZ 39,
333, 350 sowie dlterc Rechtsprechungshinweise bei Benkard

4, Aufl. § 1 PatG Rdn 30). Ahnlich wie in jenem friiher ent-

gschiedenen Falle war es hier - und zwar insbesondere durch
die Druckschriften oben zu IIT 1, 2 und 5 - nahegelegt,

aus Merkmalen vorbekannter LOsungen die nur verhdlitnismiBig

wvenige Merkmale aufweiscende Kombination des Streitpatentes
zu schaffen, dies umso mehr, als die im Streitpatent ver-
vendeten Merkmole nichts ungewthnliches sind, vielmehr im

wesentlichen dem hexktmmlichen Verfahren der Schleifscheiben-—
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herstellung entsprechen. Das Verdienst des Beklagten mag,
wiec auch der Sachverstindige annimmt, darin liegen, daB
er sich tatkriarltig der Dinge annahm, die in der Luft la-
gen und daB er die im Stand der Technik vorhandenc Lehre
zur Produktionsreife entwickelte, wonei er diec Vorteile
cines Schleifcens mit wesentlich erhthten Geschwindigkei-
ten nicht nur erkannte sondern unter Zinsatz seiner unter-
nchmerischen Personlichkeit z. B. auch dafir Sorge trug,
daB Maschinen, deren Vorhandensein Voraussctzung fiir den
ungefihrlichen Finsatz von Scheiben mit hoher Geschwin-—
digkeit ist, in wirtschaftlich erschwinglicher Weise auf
den Harkt erh#ltlich waren. Die allseits -~ im unternehme-
rischen wie im kulturellen Bereich - anerkannten und nicht
gering anzuschlagenden Leistungen deos Beklagten liegen in-
des nicht auf erfinderischem Gebiet, was rechtlich allein
Bedeutung hdtte.

Nach allem war gomit das Streitpatent auch in der
vom Beklagten beschrénkten Fassung nicht schutzfihig.

V. Die Berufung des Beklagten gegen das Urteil des
Bundespatentgerichts vom 23. Oktober 1962 ist dahe.” unbe-
grindet und war zurlickzuweisen. Dagegen ist die Berufung
der Kligerin zu 1 gegen die Entscheidung vom 5. Juli 1960
der Sache nach berechtigt, freilich durch Rechtskraft des
Urtaeils vom 23. Oktober 1962 prozessuval in der Hauptsache
erledigt. Dies war im erkennenden Teil auszusprechen. Die
Entscheidung vom 5. Juli 1960 ist damit, soweit nicht dem
Beklagten Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens aufer-
legt worden sind, wirkungslos geworden.
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Die jetzt getroffenc Kostenentscheidung beruht auf
den §§ 42 Abs 3, 40 Abs. 2, 36 g Abs. 1 Satz 2 PatG und,
was die Nebenintervention betrifft, auf § 101 ZPO; sie
bezieht sich auf die gerichtlichen und auf die auBerge-
richtlichen Xosten.

Spreng ClaBen Schneider

Triistedt Mosl
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