BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 44/82 URTEIL Verkiindet am

19, November 1985
Kriegl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geechiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma Casimir K@B GmbH & Co KG, gesetzlich vertreten
durch deren persdnlich haftende Gesellschafterin,

die Verwaltungsgesellschaft Casimir K@ GmbH,

diese vertreten durch ihren Geschidftsfiihrer

Dieter OGN -K@B, O strase @, GeullD,
A Kldgerin und Berufungsklédgerin,

- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dr. D,

.
’

Patentanwilte Dr. (I GIR,
il Gl und Dr. D,
A -

gegen

die Firma L{JJJJ Verfahrenstechnik GmbH, DUiii#strase @,
BEE, gesetzlich vertreten durch ihre Geschidftsfiihrer

Glinther H. Ki@ik, CUllIR-FEIp-Strate 8, B und
Jiirgen BO

’

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- ProzeSbevollmidchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. iINED
und Dr. D, RS ;
Patentanwdlte Dr. (R,
Dipl.-Ing. e DIr. -'
Dipl.-Ing. (R, Dipl.-Phys. allED
D G

und Dr.

(4




Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 19. November 1985 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter
Ochmann, von Albert, Rogge und Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Kldgerin wird das
Urteil des 2. Senats (Nichtigkeits-
senats II) des Bundespatentgerichts
vom 25. Februar 1982 abgedndert.

Das Patent @ @ @ wird im Umfang der
Anspriiche 1 bis 3 filir nichtig erkléart.

Die Kosten des Verfahrens werden
der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

~7
=

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 30. Juli 1973
angemeldeten Patents @ SR 8B, das ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Herstellen von Vorformkdrpern aus
ebenen Fasermatten betrifft. Die Anspriiche 1 bis 3
des Patents lauten in der erteilten Fassung:

"1. Verfahren zum Herstellen von Vorformk&rpern
aus ebenen Fasermatten, d a d ur c h
gekennzeichnet,b da8 jede Faser-
matte schrittweise und zwar jeweils zuerst
an den Stellen verformt wird, an denen die
jeweils gréfere Verformung vorgesehen ist,
und daraufhin die anderen Stellen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, da8 jede Faser-
matte an den Stellen vorverdichtet wird, an
denen eine starke Endverformung vorgesehen
ist.

3. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens
nach Anspruch 1 oder 2 mit einer PreBform,
dadurch gekennzeichnet,
daB die PreSform (2) mehrere, jeweils einen
Verformungsbezirk (12, 13) mit einem bestimmten
Verformungs- bzw. Verdichtungsgrad abdeckende
Prefstempel (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) aufweist,
die unabhdngig voneinander, in der Reihenfolge
der Verformungs- bzw. Verdichtungsgrade aus
einer Offenstellung in eine Prefistellung
bringbar sind."

Anspruch 4 betrifft eine weitere Ausgestaltung der
Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach Anspruch 2.

Mit der Klage hat die Klédgerin, gestlitzt auf eine
Anzahl von Vorveroffentlichungen, die fehlende Patent-
fahigkeit der Gegenstdnde nach den Anspriichen 1 bis 3
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des Patents geltend gemacht. Die Beklagte hat das Patent
hinsichtlich des Anspruchs 1 nur in folgender Fassung

verteidigt:

"Verfahren zum Herstellen von Vorformkdrpern

aus ebenen Holzfasermatten, d adurch
gekennzeichnet, da8 jede Holz-
fasermatte schrittweise, und jeweils zuerst

an der Stelle verformt wird, an der die jeweils
groBere Verformung vorgesehen ist, und daraufhin
die anderen Stellen."

Das Bundespatentgericht hat das Patent U D @B,
soweit es iliber die von der Beklagten verteidigte Fassung
hinausgeht, dadurch teilweise fiir nichtig erkldrt, daB8 in
Anspruch 1 die Worte "Fasermatten" und "Fasermatte" durch
die Worte "Holzfasermatten"” und "Holzfasermatte" ersetzt
werden. AuBerdem hat es zur Klarstellung in Anspruch 1,
Zeile 4 die Worte "den Stellen" ersetzt durch die Worte
"der Stelle" und in Zeile 5 das Wort "denen" durch "der".

Im Ubrigen hat es die Klage abgewiesen.

Hiergegen wendet sich die Kladgerin mit der Berufung.
Sie sieht in der als Klarstellung bezeichneten Anderung
des Anspruchs 1 durch das Bundespatentgericht eine unzu-
ldssige Erweiterung des Streitpatents. Weiter tridgt
sie zur Ergdnzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens
vor, das patentierte Verfahren sei in weiten Bereichen
nicht brauchbar und im ilibrigen durch ihre Rechtsvor-
gingerin sowie die Firma Egg@-Werke in Ger GilllD

of fenkundig vorbenutzt worden.

Die Kldgerin beantragt, das angefochtene Urteil
abzuidndern und das Patent @ @D @ im Umfang der
Anspriiche 1, 2 und 3 fiir nichtig zu erkléaren.




Die Beklagte beantragt, die Berufung zuriickzuweisen.
Hilfsweise beantragt sie weiter in der nachstehend auf-

gefihrten Reihenfolge:

(Hilfsantrag I:)

Den Patentanspruch 1 in folgender Fassung aufrecht-

zuerhalten:

*Verfahren zum Herstellen von Vorformkérpern aus

ebenen Holzfasermatten, d adurch gekenn -~
zeichnet , das jede Holzfasermatte schritt-
weise verformt und verdichtet wird, und zwar jeweils
zuerst an der Stelle, an der die jeweils grdéSere
Verformung vorgesehen ist, und daraufhin die anderen

Stellen." -

(Hilfsantrag II:)

Den Anspruch 1 des Streitpatents in folgender Fassung
aufrechtzuerhalten:

"Verfahren zum Herstellen von maschinell geformten
Vorformkérpern, bei denen sich an Stellen gréSerer
Verformung unmittelbar Stellen geringerer Verformung
anschlieBen, aus ebenen Holzfasermatten,
dadurch gekennzeichnet,
da8 die Holzfasermatte schrittweise und zwar zuerst
an den Stellen verformt wird, an denen die jeweils
grosere Verformung vorgesehen ist, und daraufhin
die anderen sich ohne Zwischenraum daran an-
schlieBenden anderen Stellen jeweils geringerer
Verformung."

und im Anspruch 3 zu Beginn von Spalte 1 Zeile 21 der
Patentschrift die Worte einzufiigen:

"in der in Anspruch 1 genannten",



(Hilfsantrag III:)

Das Patent mit folgenden Anspriichen 1 und 2 aufrecht-

zuerhalten:

"1,

Verfahren zum Herstellen von Vorformkdrpern

aus ebenen Fasermatten, namlich Holzfaser-
matten, die durch Aufdampfen erweichen und

sich unter Druck und Temperatur verpressen
lassen, d adurch gekennzeichnet,
da8 die ebene Fasermatte in an sich bekannter Weise
bei Beginn des Prefivorgangs und Offenstellung der
aus mehreren jeweils einen Verformungsbezirk
abdeckenden PreBstempeln bestehenden PreSform
zwischen den beiden Formhdlften eingelegt wird,
daB daraufhin die Fasermatte zuerst an denjenigen
Stellen verformt wird, an denen die gréBte Ver-
formung vorgesehen ist, wobei die Fasermatte
sowohl verformt als auch in ihrem Gefiige ver-
dichtet wird und wobei dadurch, da8 andere Pre8-
stempel noch nicht in Eingriff gebracht wurden,
sich wadhrend der Verformung das noch unver-
dichtete Material zu den sich verformenden
Stellen hin nachziehen kann, woraufhin
schrittweise weitere Verformungsbezirke

dadurch, daB8 andere Prefistempel aus ihrer
Offenstellung in die Prefstellung gebracht
werden, wiederum so verformt werden, da88 sich

das Material zur verformenden Stelle hin nach-
zieht bis ein Rohling hergestellt worden ist,
dessen Wande bis auf etwa das Doppelte der nach
dem Fertigpressen vorhandenen Endwandstarke
vorverdichtet sind.

Verfahren nach Anspruch 1, d adurch
gekennzeichnet, daB8 die PreB-
stempel schrdg zur Hauptachse der Fasermatte
verfahren werden."

-——




Der Senat hat das schriftliche Gutachten des

Prof. Dr.-Ing. Kr@ll, Sch@l® und ein weiteres schrift-
liches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. KoWijiiiil, BrilliD,

eingeholt. Die Sachverstdndigen haben ihre Gutachten

in der miindlichen Verhandlung erldutert und ergdnzt.

Entscheidungsgriinde:

I.

Das Streitpatent betrifft in der erteilten Fassung
ein Verfahren zur Herstellung von Vorformkdrpern aus
ebenen Fasermatten sowie eine Vorrichtung zur Durchfiihrung

des Verfahrens.

Wie in der einleitenden Darstellung der Patent-
beschreibung (Spalte 1 Zeile 36 ff) ausgefiihrt wird,
war es bereits vor Anmeldung des Patents bekannt, aus
einer zur Lagerung und zum Transport vorverdichteten
Holzfasermatte durch Aufddmpfen eine weiche Matte zu
erzeugen, die sich unter Druck und Temperatur zu Form-
teilen verpressen ldB8t. Wie weiter ausgefiihrt wird,
besteht jedoch bei Zonen starker Verformung immer die
Gefahr, da8 die Matte in diesen Zonen gestaucht wird und dann
wegen der auftretenden Scherkridfte reit und nicht mehr

zu dgebrauchen ist.

Hiervon ausgehend wird es in der Patentbeschreibung
als Aufgabe der patentgemdBen Erfindung bezeichnet, ein
Verfahren zu schaffen, mit dessen Hilfe auch bei relativ
starker Endverformung ein ReiBen der Matte vermieden werden

kann. Damit ist allerdings nicht gemeint, ein



Reifen fiir jeden Fall und unabhdngig von dem Grad der
Verformung zu vermeiden. Wie sich aus den weiteren Aus-
fihrungen der Patentschrift zu der patentgemdSen LOsung

ergibt (vgl. Spalte 2 Zeile 20; Spalte 3 Zeile 14/15; Spalte 4
Zeile 13/14), kann es nur darum gehen, die Gefahr des
AbreiBfens oder Abscherens erheblich zu vermindern.

Zur LOsung des damit umrissenen Problems wird in
der Patentschrift ein Verfahren vorgeschlagen und in
Anspruch 1 unter Schutz gestellt, das folgende Merkmale

aufweist:

(1) Aus ebenen Fasermatten werden VorformkOrper
mit den nachfolgenden MaSnahmen hergestellt.

(2) Jede Fasermatte wird schrittweise verformt.

(3) Dabei werden zuerst die Stellen verformt, an
denen die jeweils grdB8ere Verformung vorgesehen
ist.

(4) Daraufhin werden die anderen Stellen verformt.

Diese Merkmalskombination bedarf angesichts des
bestehenden Streits der Parteien der Erlduterung.

Zundchst ist klarzustellen, da8 es sich um ein
Verfahren handelt, bei dem die Formung maschinell erfolgt.
Das ist zwar in der Streitpatentschrift nicht ausdriicklich
gesagt, ergibt sich aber zweifelsfrei aus dem Gesamtinhalt
der Patentschrift. Darilber besteht auch zwischen den
Parteien kein Streit.

-




Mit dem Merkmal (1) (Herstellung von Vorformk&rpern)
ist zum Ausdruck gebracht, daB das Ergebnis des Verfahrens
lediglich ein Zwischenprodukt ist, das erst in einem auBer-
halb des patentierten Verfahrens liegenden weiteren
Arbeitsgang seine endgiiltige Form erhilt.

Mit der Formulierung des Merkmals (2) wird die Zahl
der Verformungsschritte offen gelassen; es miissen jedoch

mindestens zweli sein.

Mit den Merkmalen (3) und (4) ist eine bestimmte
Reihenfolge der Verformungsschritte vorgeschrieben.
Die Stellen gr&B8erer Verformung haben Prioritdt vor den
anderen Stellen. Trotz Verwendung des Plurals fiir einer-
seits zuerst und andererseits spidter zu verformende
Stellen ist nicht notwendig ein Verfahren mit mehr als
zwel Verformungsschritten Gegenstand des Patents. Wie
sich aus Spalte 2 2eile 65 ff ergibt, kénnen mehrere
- offenbar als rdumlich sehr eng begrenzt verstandene -
"Stellen"” zu einem einheitlichen Verformungsbereich
zusammengefa8t werden. Die Lehre des Patents bezieht
sich daher auch auf den Fall, da8 die gesamte Verformungs-
arbeit auf nur zwei rdumlich und zeitlich getrennte Berei-
che verteilt werden kann und verteilt wird. Auch fiir diesen
Fall gibt die Patentschrift dem Fachmann eine hinreichend
konkrete Lehre zum technischen Handeln. Bei den mit der
Lehre des Streitpatents angesprochenen Fachleuten k&nnen
nach den einleuchtenden Darlegungen der gerichtlichen Sach-
verstdndigen Kenntnisse und Erfahrungen sowohl aus dem
Bereich der allgemeinen Umformtechnik wie auch in bezug auf
die besonderen Eigenschaften des hier in erster Linie
betroffenen Werkstoffes "Holzfasermatte" vorausgesetzt
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werden. Ein solcher Fachmann weif, da8 die durch
Aufdampfen fiir eine Verformung vorbereiteten Holzfaser-
matten vorbekannter Art keine ins Gewicht fallenden
Zugbelastungen aufnehmen kénnen. Ihm wird durch die
Hinweise der Patentschrift auf die vor allem in Zonen
starker Verformung auftretenden Stauch- und Scherkrédfte
(spalte 1 Zeile 40 ff) einerseits und auf das mit der
Lehre des Streitpatents angestrebte Nachziehen der
Fasermatte zu den am stérksten zu verformenden Stellen
hin (Spalte 2 Zeile 54 ff; Spalte 3 Zeile 10 ff und

Zeile 21/22) deutlich, da8 ein Zusammenhang besteht
zwischen dem Grad der Verformung und der Schwierigkeit,
das benétigte Mattenmaterial ungehindert und ohne gefdhr-
liche Zugbelastungen nachzuziehen. Solche Schwierigkeiten
ergeben sich sowohl bei groBen Auslenkungen wegen der
Menge des nachzuziehenden Materials wie auch bei starken
Abknickungen wegen des an den Knickstellen verstdrkten
Reibungswiderstandes. Wie insbesondere der gerichtliche
Sachverstindige Prof. Ko@ll® in der miindlichen Verhandlung
einleuchtend ausgefiihrt hat, wird der Fachmann bei der
Ermittlung der Stellen gré8ter Verformung beides beriick-
sichtigen und ohne genaue Differenzierung nach dem einen
oder anderen Faktor auf Grund seiner Erfahrung denjenigen
Bereich auswdhlen, der am kritischsten ist, und fiir den
daher ein ungehinderter Materialnachzug die grdSte Bedeutung
hat. Der mit der Streitpatentschrift angesprochene Fachmann
kann auch - gegebenenfalls mit wenigen zumutbaren
Versuchen - ohne weiteres feststellen, wann er sich

mit einer Aufteilung auf lediglich zwei Verformungs-
schritte begniigen kann, und wie die Verformungsbereiche
zweckmdB8ig gegeneinander abzugrenzen sind.

———
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Die Lehre des Patentanspruchs 1 beschrankt sich jedoch
nicht auf den Fall der zweistufigen Verformung. Die Verwen-
dung des Plurals ("Stellen" statt "Stelle") und das Aus-
fihrungsbeispiel lassen vielmehr in erster Linie an eine
Aufteilung in mehr als zwei Schritte denken. Dann stellt
sich die Frage nach der Reihenfolge der zu verformenden
Bereiche mehrfach. Die Patentschrift enthdlt im Ergebnis
auch fiir die Wahl des zweiten und die folgenden weiteren
Schritte eine klare Anweisung: Es soll "in gradweiser
Reihenfolge" vorgegangen werden (Spalte 1 Zeile 58) und
"jeweils" zuerst an den Stellen verformt werden, an denen
die gr68ere Verformung vorgesehen ist (Spalte 1 Zeile 50 ff).
Beide zitierten Stellen befinden sich in demjenigen Teil der
Patentbeschreibung, der sich auf das Verfahren gemdf dem
Patentanspruch 1 bezieht und die zuletzt genannte Stelle
findet sich in gleicher Formulierung auch im Patentanspruch 1.
In sachlicher Ubereinstimmung hiermit ist schlieBlich bei
der Schilderung der Vorrichtung nach Anspruch 3 gesagt,
da8 die verschiedenen Teilstempel in der Reihenfolge der
Verformungsgrade wirken koénnen. Mit alledem ist sowohl
in der Patentbeschreibung wie auch im Patentanspruch 1
zum Ausdruck gebracht, da8 die Frage der Reihenfolge,
so oft sie sich stellt, immer nach dem gleichen Prinzip
ndmlich nach dem Grad der Verformung beantwortet werden

soll.

Der Beklagten ist allerdings zuzugestehen, daB8 das
Wort “jeweils" im Patentanspruch 1 an sich auch schon
damit erkldrt werden kénnte, das8 eine Anweisung fir
"jede" zu verformende Fasermatte gegeben werden soll.
Angesichts der mehrfachen Verwendung des Wortes "jeweils"
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und des mehrfachen Hinweises auf eine gradweise Reihenfolge
der Verformung sowohl in dem allgemeinen Teil der Patent-
beschreibung wie auch in der Darstellung des Ausfiihrungs-
beispiels drdngt sich jedoch die zuvor dargestellte Inter-
pretation des Patentanspruchs auf. So haben auch die
gerichtlichen Sachverstdndigen die Patentschrift

verstanden.

Zutreffend haben sowohl die beiden gerichtlichen
Sachverstdndigen wie auch die Parteien darauf hingewiesen,
da8 die vorstehend erl#duterte allgemeine Lehre - fiir den
nacharbeitenden Fachmann erkennbar - zu unbrauchbaren
Ergebnissen fiihren kann. Wenn sich der Bereich der zweit-
gros8ten Verformung - anders als beim Ausfiihrungsbeispiel
des Streitpatents - nicht unmittelbar an den Bereich der
groften Verformung anschlie8t, miisten dazwischen liegende
Bereiche geringerer Verformung nach der Lehre, wie sie in
der Streitpatentschrift formuliert ist, zundchst {ibersprungen
werden und kénnten erst verformt werden, nachdem die beider-
seits benachbarten Bereiche verformt und eingespannt sind.
Ein Nachziehbedarf kénnte dann nicht mehr befriedigt werden,
und es miiBte schon bei geringer Verformung des Zwischen-
bereichs mit tUberdehnung und ReiBen der Matte gerechnet
werden. Der Fachmann kann daraus angesichts der eindeutigen
Formulierungen des Patentanspruchs allerdings nicht den
SchluB8 ziehen, die Lehre des Streitpatents schlage nur fiir
den ersten Verformungsschritt eine Auswahl nach dem Grad
der Verformung vor. Er kann jedoch angesichts des mehr-
fachen Hinweises der Patentbeschreibung auf die Bedeutung
des Nachziehens der Matte bei jedem einzelnen Verformungs-
schritt (Spalte 1 Zeile 56 - 60; Spalte 3 Zeile 12 -~ 21)
aus der Patentschrift ohne weiteres entnehmen, das die
Lehre des Patents dann und nur dann zu brauchbaren Ergebnissen
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fihren kann, wenn bei der schrittweisen Verformung
zugleich darauf geachtet wird, da8 sich jeder weitere
Verformungsbereich ohne Zwischenraum unmittelbar an zuvor

verformte Bereiche anschliest.
II.

Soweit die Beklagte in der verteidigten Fassung des
Anspruchs 1 sowohl nach dem Hauptantrag wie auch nach den
Hilfsantragen den Begriff Fasermatte durch den spezielleren
Begriff "Holzfasermatte" ersetzt hat, handelt es sich um
eine zuldssige Beschrdnkung auf das, was auch nach der
erteilten Fassung des Patentanspruchs 1 in erster Linie
gemeint war. Der zur Bildung des Oberbegriffs herangezogene
Stand der Technik gemd8 Spalte 1 Zeile 36 ff der Beschreibung
bezog sich speziell auf eine Holzfaserplatte.

Demgegeniiber ist die Ersetzung der Worte "zuerst
an den Stellen" durch die Singularform "zuerst an der
Stelle"™ in den in erster Linie und nach dem ersten Hilfs-
antrag verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 unzu-
lassig. Diese Neufassung kann und soll so verstanden werden,
da8 der Patentanspruch eine konkrete Anweisung nur fiir die
Wahl des ersten Verformungsschrittes enthdlt, und die
Reihenfolge der weiteren Schritte dann dem Fachmann unter
Bericksichtigung der allgemeinen Hinweise der Patent-
beschreibung iiberlassen wird. Danach widre es entgegen
den vorstehenden Ausfiihrungen zu Ziffer I fir den Schutz
aus dem Patent unerheblich, ob bei einer Aufteilung
der Verformung auf mehr als zwei Schritte der zweite Schritt
nach dem Grad der gewiinschten Verformung oder aber allein
entsprechend der ré&umlichen Nachbarschaft zu dem zuerst
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verformten Bereich ausgewdhlt wird. Insoweit liegt eine
unzuldssige Erweiterung vor. Diese ist auf die von der
Kldgerin ausdriicklich erhobene Riige gemd8 § 13 a PatG 1968

wieder zu eliminieren.

Aus den gleichen Griinden kdénnen die Worte "zuerst an
den Stellen”" im Anspruch 1 entgegen dem Vorschlag der
Beklagten auch nicht durch die Formulierung "zuerst in

demjenigen Teil" ersetzt werden.
IT1.

Teilweise unterliegt der Anspruch 1 des Streitpatents
in der nach Haupt- und erstem Hilfsantrag verteidigten
Fassung schon deswegen der Nichtigerkldrung gemds8 PatG 1968
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1, weil der
Gegenstand des Patents das Erfordernis der "technische
Brauchbarkeit" teilweise nicht erfiillt, weil diese Fassungen
Fdlle erfassen, bei denen ein Reifien der Holzfasermatten

unvermeidlich ist.

Wie die gerichtlichen Sachverstdndigen in der miind-
lichen Verhandlung bestdtigt haben, fiihrt die patentierte
Lehre aber dann zu einem brauchbaren Ergebnis, wenn der
Abschnitt der jeweils geringeren Verformung dem zunidchst

verformten Abschnitt unmittelbar benachbart ist. Entsprechendes

gilt fir die gegebenenfalls anschlieSenden weiteren Arbeits-
schritte. Der nacharbeitende Fachmann erkennt, wie bereits
ausgefiihrt, da8 er darauf achten muB8. Ihm war nach den
Darlegungen der gerichtlichen Sachverstdndigen auch
bereits im Prioritdtszeitpunkt des Streitpatents




- 15 -

- vor allem aus der Verarbeitung von Asbest - bekannt,
daB8 man sich wegen der besonders geringen Zugbelastungs-
fahigkeit des Fasermaterials gegebenenfalls einer Zusatz-
schicht aus anderem Material als Ziehhilfe bedienen kann

und mus.

Wird jedoch bei einer Verformung in mehr als zwei
Schritten nicht darauf geachtet, daB sich der jeweils zu
verformende Bereich unmittelbar an bereits bearbeitete
Bereiche anschliefit, so fiihrt die Lehre des Streitpatents
aus dem bereits bei Ziffer I angefiihrten Grund zu unbrauch-
baren Ergebnissen. Entgegen der Zielsetzung des Patents
wird in diesen Fdllen die Gefahr eines ReiBlens der Faser-
matte bei der Verformung nicht vermindert, sondern erhdht.

Iv.

Den bereits nach den vorstehenden Ausfiihrungen zu
Ziffer II und III gebotenen Einschrdnkungen der Lehre
des Streitpatents tridgt erst der zweite Hilfsantrag der
Beklagten Rechnung. Von diesem ist daher zunachst fiir die
weitere Priifung auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungs-

héhe auszugehen.

Die Neuheit der so weit eingeschrédnkten Lehre des
Streitpatents steht nicht mehr in Streit. Ein Fortschritt
ist schon deswegen nicht zu verneinen, weil sich keine der
Entgegenhaltungen speziell mit der maschinellen Verformung
von Holzfasermatten befafit, und weil jedenfalls eine zusdtz-
liche Methode vorgeschlagen wird, mit der die Gefahr eines
ReiBlens bei der Verformung vermindert werden kann. Die ein-
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geschréankte patentierte Lehre ist jedoch nicht erfinderisch
und unterliegt daher gemds § 13 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung
mit § 1 Abs. 1 PatG 1968 der Nichtigerkldrung.

Aus der deutschen Auslegeschrift @ @ik @R war es
bereits bekannt, Vorformkérper aus Holzfasermatten herzu-
stellen, wobei die Holzfasermatten zum Zwecke leichterer
Verformung zundchst aufgeddmpft, d.h. mit Feuchtigkeit
und Warme behandelt wurden. Derart vorbehandelte Matten
wurden zundchst von Hand in eine Formpresse gelegt und
eingeformt. Die Handeinformung war naturgemds8 langsam und
wegen der von dem vorbehandelten Material ausstromenden
Hitze flir die Bedienungsperson miihsam. Im Rahmen allgemeiner
Automatisierungstendenzen bot es sich daher an, auch hier
eine Umstellung auf ein maschinelles Einformen vorzunehmen.
Die hierzu nach dem Anspruch 1 des Streitpatents gemachten
Vorschldge waren dem Fachmann mit durchschnittlichen Kennt-
nissen und Fdhigkeiten nach dem am Anmeldetag des Streit-
patents zur Verfiigung stehenden Stande der Technik

nahegelegt.

Bei dem fiir die Entwicklung eines solchen Verfahrens
und die Konstruktion einer entsprechenden Maschine in
Betracht kommenden Durchschnittsfachmann handelt es sich
nach der einleuchtenden Darstellung der gerichtlichen
Sachverstdndigen in der Regel um einen Fachschulingenieur,
dem die Grundzilige der allgemeinen Umformtechnik vertraut
sind, und der zusdtzlich die besonderen Eigenschaften des
im konkreten Fall zu verformenden Materials kennt oder
sich die nétigen Kenntnisse durch gezielte Erkundigungen
verschafft. Als Durchschnittsfachmann kann aber auch ein
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mit dem zu verformenden Werkstoff vertrauter Praktiker
angesehen werden; von diesem mu8 dann jedoch erwartet
werden, daB8 er zundchst Erkundigungen im Bereich des
Maschinenbaus einholt und sich iiber die im Bereich der
allgemeinen Umformtechnik gegebenen Mdglichkeiten und
Erfahrungen unterrichtet. Der hier angesprochene Fach-

mann muf mithin in jedem Falle allgemeine Erfahrungen

und Kenntnisse zur Umformtechnik mit speziellen Kenntnissen
iber die Eigenschaften des konkret zu verformenden Materials

verbinden.

Wenn ein solcher Fachmann vor die dem Stfeitpatent
zugrunde liegende Aufgabe gestellt ist, wird er sich
zundchst diejenigen Erfahrungen zunutze machen, die sich
bei einem Einformen von Hand mehr oder weniger selbstver-
stdndlich ergeben haben. Dazu gehdrt die Erfahrung, das
geddmpfte Holzfasermatten praktisch keine Zugbzlastungen
aufnehmen kénnen und daher besonders schonend behandelt
werden miissen. Von dieser Erfahrung her gesehen lag es
nahe, die Forderung zu beachten, da8 bei einer maschinellen
Verformung der Holzfasermatten so weit wie méglich ein freies
Nachziehen des Materials zu den zu verformenden Stellen hin
gewdhrleistet werden muSte. Bei der Einformung von Hand
wurde, worauf insbesondere der Sachverstdndige Prof. Kodlllih
hingewiesen hat, die Einformung zwangsldufig schrittweise
und insoweit schonend vorgenommen. Es bot sich an, den
Gedanken des schrittweisen Vorgehens auch bei dem maschi-
nellen Einformen anzuwenden, und zwar spdtestens dann,
wenn sich bei ersten Versuchen herausstellte, da die
vorrichtungsmdBig einfacher zu realisierende Verformung
in einem einzigen Schritt das Material iibermdB8ig belastete
und zu Rissen fiihrte. Ein schrittweises Vorgehen war aber
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auch deswegen nahegelegt, weil es sich insoweit um eine dem
Fachmann bereits aus der allgemeinen Umformtechnik bekannte
Ma8nahme fiir eine schonende maschinelle Verformung handelte.
Sie war insbesondere bereits in der 1959 verdffentlichten
franz6sischen Patentschrift @ @l @ fir die Verformung
von Platten aus einem vergleichbaren Material, ndmlich

aus nassem Faserzement, vorgeschlagen.

Die Hinzufligung des weiteren Gedankens, mit der schritt-
weisen Verformung nicht an beliebiger Stelle oder in der
Mitte, sondern an den Stellen der jeweils gré8ten Verformung
zu beginnen, vermag eine Erfindungsqualitdt der patentgemdBen
Lehre nicht zu begriinden. Zwar ist eine solche MaSnahme
nicht als vorbekannt nachgewiesen. Auch in dieser Hinsicht
waren jedoch entscheidende Anregungen aus der bereits
erwdhnten franzdsischen Patentschrift zu entnehmen. Dort
ist (Seite 3 linke Spalte unten, rechte Spalte oben =
S. 8 der {lbersetzung) deutlich zum Ausdruck gebracht, das
Zugbelastungen minimiert werden, wenn ~ bei der abschnitt-
weisen ersten Teilverformung - noch kein weiteres Teilwerk-
zeug in Kraftberiihrung mit der zu verformenden Platte
gekommen ist und daher ein Nachziehen von auBen nach innen
méglich ist. Es bot sich daher an, den insoweit besonders
schonenden ersten Teilverformungsschritt dort anzusetzen,
wo nach der Art der Verformung die grdé8ten Schwierigkeiten
zu erwarten und die grd8te Schonung erforderlich waren.

Da die franzésische Patentschrift eine Verformung in gleich-
férmigen Wellen betrifft, konnte dort allerdings auch noch
kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Grad der Ver-
formung und der Reihenfolge der Verformungsschritte herge-
stellt werden. Die Herstellung eines solchen Zusammenhangs
bot sich jedoch fiir den Fachmann spdtestens dann an, wenn
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er nach ersten Verformungsversuchen feststellen mufte,

daB8 die Gefahr eines Reiiens jeweils dort am grdSten war,
wo auch der Bereich der gréB8ten Verformung lag. Fiir den
Fachmann, der dieses einmal erkannt hatte, lag dann der
Gedanke nahe, daB fiir diesen besonders kritischen Bereich
alle Moglichkeiten einer schonenden Belastung beriicksichtigt
werden muSten. Wie auch die gerichtlichen Sachverstdndigen
ausgefiihrt haben, war es dann der nédchstliegende Weg, bei
der schrittweisen Verformung mit dem kritischsten Bereich
zu beginnen und so die nur fiir den ersten Schritt gegebene
ungehinderte Nachzugsméglichkeit von allen Seiten her

gezielt dort auszunutzen, wo es am ndtigsten ist.

Es gibt keine konkreten Anhaltspunkte filir die Annahme,
da8 das, was rlickblickend betrachtet als ohne weiteres nahe-
liegend angesehen werden muBi, zur Zeit der Anmeldung des
Streitpatents doch tatsdchlich gréB8ere Schwierigkeiten
bereitet hdtte. Vorurteile oder dhnliche Hemmnisse sind
nicht erkennbar. Der vorliegende Stand der Technik 1ld8t
auch nicht erkennen, daf Bemiihungen der Fachwelt um eine
weitere Automatisierung der Verformung von Fasermatten bei
méglicher Vermeidung eines Reifiens in eine grundsdtzlich
andere Richtung gegangen seien; es war vielmehr so, das
man damals der LOsung des anstehenden Problems i{iberhaupt

keine groBe Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Zusammenfassend kann nach alledem in Ubereinstimmung
mit den letztlich iliberzeugenden Ausfiihrungen beider gericht-
licher Sachverstdndigen festgestellt werden, daB8 die Lehre
des Streitpatents gemd8 seinem Anspruch 1 auch in der ein-
geschrdnkten Fassung gemdf dem zweiten Hilfsantrag nicht

erfinderisch ist.
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Etwas anderes ergibt sich auch dann nicht, wenn man
gemdB8 dem ersten Hilfsantrag der Beklagten als zusdtzliches
Merkmal berilicksichtigt, da8 gleichzeitig mit der schritt-
weisen Verformung auch eine schrittweise Verdichtung
erfolgen soll. Eine Verdichtung ist schon zur Formwahrung
des Vorformkérpers erforderlich. Es bot sich daher weiter
als naheliegend an, die Verdichtung durch die gleichen
Teilstempel und gleichzeitig mit der Verformung durchzu-

fihren.

SchlieBlich rechtfertigt auch die Fassung des Patent-
anspruchs 1 gemd8 dem dritten Hilfsantrag der Beklagten
keine andere Beurteilung. Die in dieser Fassung zusatzlich
aufgenommenen Merkmale betreffen mehr oder weniger selbst-
verstidndliche VerfahrensmaSnahmen, die weder fiir sich
genommen noch im Zusammenhang mit den Gbrigen Merkmalen
eine erfinderische Leistung erkennen lassen.

V.

Mit dem Anspruch 1 unterliegen auch die Anspriiche 2 und
3 der Nichtigerkldrung, da sie lediglich eine zweckmiBige
Ausgestaltung der Lehre des Anspruchs 1, nicht jedoch
einen grundsdtzlich neuen Gedanken enthalten, der fiir
sich genommen oder im Zusammenhang mit dem Anspruch 1
Erfindungsqualitdt haben konnte. Das wird auch von der
Beklagten nicht geltend gemacht.

Der Anspruch 4 ist nicht angegriffen und hat Bestand.

S -
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 PatG
in Verbindung mit § 97 Abs. 1 2ZPO.

Bruchhausen Ochmann von Albert

Rogge Maltzahn
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