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BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 45/75 .BESCHLUSS

in der Nichtigkeitsberufungssache

der Firma SEEMNEN-WENSES Corporation, CUlEES. I@.
(v.st.a.),

Beklagten und Berufungskldgerin,

- ProzeBSbevollmichtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr. Rudolf

14 14
Patentanwalt Dipl.-Ing. Helmut

’ ’

gegen

die Firma De LGy FEIED ¢ Co., AuEDstrase @, DENNNEED
gesetzlich vertreten durch die Firma SEilllED SEERD

& Co GmbH, diese vertreten durch die Geschidftsfilhrer
Dipl.~Ing. Helmut B{jill), RElllves @, WP DPirl.-Ing.
Helmut ter Jglh, MEstrase @, N@A und Herbert HEED,
rilistrase @, MG

Kldgerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBSbevollmdchtigte: Patentanwdlte Dipl.-Ing. Alex

, Dipl.-Ing. Wolfram QD
Dipl.-Ing. Heinz J. (D
S
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat am 14. Dezember 1978 durch den Vorsitzenden Richter
Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch, BrodeSer
und von Albert

beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens werden der
Beklagten auferlegt.

Grinde

I. Die Beklagte war Inhaberin des am 27. Oktober 1960
angemeldeten und inzwischen infolge Zeitablaufs erloschenen
Patents 12 06 863, dessen Anspriiche lauteten:

"1. Verfahren zur Erzeugung eines der Schmie-
ruhg dienenden Olnebels durch Mischung eines
Trigergases mit hochviskosen Olen, insbeson-
dere solchen mit einer Viskositdt oberhalb
29° E, bezogen auf eine Temperatur von 38° c,
dadurch gekennzeichnet,
daB das Trdgergas vor der Vermischung mit dem
U1 auf eine unterhalb der Siedetemperatur des
jeweils verwendeten 8ls gelegene Temperatur
erhitzt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, da8 8le mit einer Viskositit von etwa 500° E,
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bezogen auf eine Temperatur wvon 38° C, mit
einem Gas von einer Temperatur oberhalb 95° ¢
gemischt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB Ole mit einer Viskositdt von
2000° E, bezogen auf eine Temperatur von
38° C, mit einem Gas von einer Temperatur
bis etwa 150° C gemischt werden.

4. Vorrichtung-zur Durchfilhrung des Verfahrens
nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB8 ein Gaserhitzer (12) vor-
gesehen ist, in dem zur Aufheizung des Gases
vor der Vermischung mit dem 81 ein elektrisches
Heizelement (64) angeordnet ist.”

Der Beklagten wurde ferner dazu das ebenfalls abge-
laufene Zusatzpatent 12 32 923 mit folgendem Anspruch
erteilt:

"Verfahren zur Erzeugung eines der Schmierung
dienenden Olnebels durch Mischung eines er-
hitzten Trigergases mit hochviskosen Olen nach
Patent 1 206 863, dadurch gekenn -
zeichnet, das8 zum Vernebeln von Ulen mit
einer Viskosit#t zwischen 2180 und 13000° E,
bezogen auf eine Temperatur von 38° C, als Trdger-
gas Luft verwendet wird, die auf eine Temperatur
zwischen 12_1o C und dem Siedepunkt des jeweils
verwendeten Uls erhitzt wird."
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Die Kldgerin erstrebte die Nichtigerkl&drung beider
Patente. Sie hat geltend gemacht, der Anspruch 1 des
Hauptpatents sei durch den Stand der Technik vorweggenom-
men, wie er sich insbesondere aufgrund der britischen
Patentschriften 708 359 und 740 800 sowie der deutschen.
Patentschrift 455 504 darstelle.

Die Beklagte hat das Hauptpatent nur mit folgendem,
in der miindlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht
am 15. April 1975 vorgelegten eingeschrédnkten Anspruch 1
verteidigt:

"Verfahren zur Erzeugung eines der Schmierung

von Lagern und Getrieben dienenden Ulnebels durch
Mischung eines Trégergases mit hochviskosen UOlen
mit einer Viskositdt oberhalb 29° E, bezogen auf
eine Temperatur wvon 38° C, dadurch gekennzeichnet,
daB das Tr&igergas vor der Vermischung mit dem 01
auf eine unterhalb der Siedetemperatur des jeweils
verwendeten Uls gelegene Temperatur erhitzt wird."

Das Bundespatentgericht hat beide Patente mangels
Erfindungshdéhe fiir nichtig erkléart.

Mit der Berufung hat die Beklagte das Hauptpatent
weiterhin in der Fassung des gednderten Anspruchs 1 ver-
teidigt und beantragt,

unter Abdnderung des angefochtenen Urteils
die Klage mit der MasSgabe abzuweisen, da der
erteilte Hauptanspruch zur Klarstellung die
Fassung vom 15. April 1975 erhalte.



Hilfsweise hat die Beklagte angeregt, dem Anspruch 1
des Hauptpatents folgende Fassung zu geben:

"Anwendung eines an sich bekannten Verfahrens
zur Erzeugung der Mischung eines Tr&gergases
mit einem 81, bei dem das Trdgergas vor dem
Vermischen mit dem 81 auf eine unterhalb der
Siedetemperatur des jeweils verwendeten Ols
gelegene Temperatur erhitzt wird, auf ein hoch-
viskoses 81 mit einer Viskosit4t oberhalb 29° E,
bezogen auf eine Temperatur von 38° C, fiir die
Herstellung eines der Schmierung von Lagern
und Getrieben dienenden Ulnebels."”

Die Kl&dgerin hat beantragt,

die Berufung zurilickzuweisen.

Als gerichtlicher Sachverstédndiger hat Oberingenieur
Hermann B}, D@ cin schriftliches Gutachten er-
stattet.

Nach dem Erldschen der Streitpatente infolge Zeitab-
laufs haben die Parteien das Verfahren ilibereinstimmend in
der Hauptsache fir erledigt erklért, widerstreitende
Kostenantridge gestellt und der Entscheidung im schrift-
lichen Verfahren zugestimmt.

II. Aufgrund der libereinstimmenden Erkldrungen der Par-
teien ist gemds §§ 40 Abs. 2, 42 Abs. 3 PatG i.V. mit § 91a
Abs. 1 ZPO nur noch iiber die Kosten des Verfahrens zu ent-
scheiden und dabei der bisherige Sach- und Streitstand
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zugrunde zu legen. Danach entspricht es billigem Ermessen,
daB die Beklagte die Kosten des Verfahrens trédgt.

1. Die Streitpatente betreffen Verfahren und eine Vor-
richtung zur Erzeugung eines der Schmierung dienenden 01-
nebels (Aerosols).

Nach den einleitenden Angaben in der Streitpatent-
schrift 12 06 863 sind Verfahren bekannt, um aus hochvis-
kogen Ulen mit Hilfe eines Trigergases einen zur Schmierung
geeigneten Olnebel zu erzeugen, indem die Viskositdt des
Oles durch Erwdrmen, z.B. mittels einer elektrischen Heizung,
erniedrigt wird. Dieses Verfahren, so heift es in der Patent-
schrift weiter, habe aber den Nachteil, das8 leicht tiberhitzun-
gen der Ole stattfinden, wobei sich diese zersetzten.

Davon ausgehend hat sich der Erfinder der Streit-
patente, wie der Beschreibungseinleitung des Hauptpatents
weiter zu entnehmen ist, die Aufgabe gestellt, auch aus
hochviskosen Ulen mit einer Viskosit&t oberhalb 29° E,
bezogen auf eine Temperatur von 38° C, einen zur Schmie-
rung geeigneten Olnebel zu erzeugen. Zur L&sung wird
gemdB dem Kennzeichen des Anspruchs 1 des Hauptpatents
vorgeschlagen, das Tr4gergas vor der Vermischung mit dem
01 auf eine unterhalb der Siedetemperatur des jeweils ver- -
wendeten U1s gelegene Temperatur zu erhitzen.

2. Das Bundespatentgericht hat dieses Verfahren als
neu angesehen und die Fortschrittlichkeit unterstellt;
es hat aber die Erfindungshdhe verneint, weil dem Fachmann
am Anmeldetage bekannt gewesen sei, da8 sich die dem Fein-
verteilen von Flilssigkeiten in Gasen entgegenwirkende Vis-
kositdt eines Ules durch Erwidrmen erheblich verringern



lasse. Zudem seien auch in der deutschen Patentschrift

455 504 und in der britischen Patentschrift 708 359 bereits
Anregungen in Richtung auf die Lehre des Streitpatents
enthalten gewesen. Insbesondere in der letztgenannten Ent-
gegenhaltung aus dem Jahre 1954 seien ndhere Angaben iiber
Zweck und Aufgabe der Erhitzung des Trégergasstromes gemacht.
So heiBe es, daB die Luft oder ein &dquivalentes Medium vor,
wihrend und/oder nach der Zumischung des Ules erhitzt werde,
um dessen Zerstdubung zu unterstiitzen, auBerdem sei davon
die Rede, das8 das Ul-Luftgemisch weiter erhitzt werde, um
das 81 auBergewdhnlich fliissig zu machen und dadurch in dem
wirbelnden Luftstrom weiter zu zerstduben oder zu vernebeln.

3. Der gerichtliche Sachverstidndige ist dieser Beur-
teilung im Ergebnis gefolgt. Er hat zur Frage der Erfindungs-
hdhe des Anspruchs 1 des Hauptpatents darauf hingewiesen, das
in der britischen Patentschrift 708 359 beschriebene Verfahren
aus dem Jahre 1952 lasse erkennen, daB - abgesehen von dem .
allgemeinen Stand der Technik - in speziellen Fdllen des Zer-
sprithens oder Vernebelns von Flissigkeiten, die auf Abkiihl-
effekte, z.B. der Rohrwandung, empfindlich reagierten, immer
auch die Tr&dgerluft vorgewdrmt worden sei. Damit hat der
Sachverstdndige ersichtlich zum Ausdruck gebracht, daB er
die Lehre des angegriffenen Hauptpatents als durch diese Ent-
gegenhaltung nahegelegt und damit nicht als erfinderisch

ansieht.

4. Im Hinblick auf diese im Ergebnis libereinstimmenden
Beurteilungen erscheinen die Argumente der Beklagten bei der
im Rahmen der Kostenentscheidung gebotenen vorl&ufigen wilr-
digung des bisherigen Sach- und Streitstandes nicht durch-
greifend; es wdre somit voraussightliéh mit einer Zurilickwei-

sung der Berufung zu rechnen gewesen.
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Zwar kann die Uberwindung eines von der einschlidgigen
Fachwelt allgemein geteilten Vorurteils ein Beweisanzeichen
fiir die ErfindungshShe sein (BGH GRUR 1958, 389 - Kran-
portal). Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist jedoch
nach dem bisherigen Sach- und Streitstand nicht hinreichend
ersichtlich. Wenn die Fachwelt am Anmeldetag der Ansicht
gewesen sein sollte, daB eine Viskositidt von 29° E bei 38° C
die kritische Grenze fiir die Vernebelung sei und daB bei
hSherviskosen Olen auch eine Aufheizung des Ules im Olreser-
voir zu keinem den Bediirfnissen der Praxis geniigenden Ergeb-
nis filhren kénne, so kénnte darin noch kein technisches Vor-
urteil gesehen werden, sondern allenfalls die Erkenntnis,
das8 das Ziel, hochviskose Ole zu vernebeln, mit den bisher
gebrduchlichen Masnahmen nicht zu erreichen gewesen sei.

Die Beklagte hat jedoch nicht dargelegt, déB die Fachwelt
am Anmeldetage iiberhaupt die Verwendung hochviskoser Ole in
Olnebelanlagen filir ausgeschlossen gehalten und deshalb die
mit der Lehre der Streitpatente vorgeschlagenen MaSnahmen
grundsdtzlich nicht in Erwdgung gezogen habe, insbesondere
weil damals technische Bedenken beispielsweise gegen die
dazu erforderliche hdhere Erhitzung hochviskoser Ule bestan-
den hé&dtten.

Aus dem Umstand allein, daB erstmals der Erfinder der
Streitpatente den hier erérterten technischen Vorschlag
gemacht hat, 148t sich ein technisches Vorurteil nicht
ableiten; dies allein k6nnte auch die Erfindungshdhe nicht
begriinden. Entsprechendes gilt fiir den von der Beklagten
hervorgehobenen wirtschaftlichen Erfolg der Lehre der Streit-
patente, der allenfalls als ein Beweisanzeichen fiir die
Erfindungshthe angesehen werden kdnnte. Dazu fehlen bisher



nihere Angaben, die mit der erforderlichen Sicherheit die
Feststellung zulieBen, daB8 die in dem genannten erheblichen
Umfang erfolgte Aufnahme der von der Beklagten hergestell-
ten "Thermo-Air"-Anlagen tatsdchlich als ein Urteil der
Fachwelt iilber den Wert der Erfindung anzusehen und daB8 die-
ser Erfolg nicht auf andere Umstdnde zurlickzufiihren ist,
z.B. darauf, daB8 das Bediirfnis fiir die Verwendung hochvis-
koser Ole in Ulnebelanlagen erst kurz vor dem Anmeldetag
aufgetreten ist (vgl. Schulte, PatG 2. Aufl., § 2a Rdn. 52).

5. Die Berufung hdtte nach dem bisherigen Sach- und
Streitstand voraussichtlich auch keinen Erfolg gehabt, so-
weit die Beklagte hilfsweise beantragt hat, das anstelle
des erteilten Anspruchs 1 des Hauptpatents, eines Verfahrens-
anspruchg, ein Verwendungsanspruch tritt. Diese Anderung
fiihrt zwar nicht zu einem im Nichtigkeitsverfahren unzu-
lissigen Wechsel der Patentkategorie (BGH GRUR 1967, 25,
29 - SpritzguBmaschine III); die damit hilfsweise vertei-
digte Fassung des Anspruchs 1 des Hauptpatents deckt sich
hinsichtlich der technischen MaBSnahmen indessen in allen
Einzelheiten mit der erteilten Fassung, so daB sie patent-
rechtlich nicht anders beurteilt werden kdnnte.

6. Soweit die Beklagte schlieBlich darauf hingewiesen
hat, daB8 der Vorschlag des Streitpatents mit den bekannten
Systemen nicht zu verwirklichen sei, zeigt auch die in An-
spruch 4 des angegriffenen Hauptpatents umschriebene Vor-
richtung keine Besonderheiten, die insoweit die Erfindungs-
hdhe begriinden kdnnten. In diesem Anspruch sind lediglich
die besonderen Merkmale zusammengefasSt, mit denen - wie in
der Beschreibung der Erfindung angegeben (Sp. 1 Z. 39 - 46) -
erreicht werden soll, daB das Gas auf die gewlinschte Tempe-
ratur gebracht und mit der genau vorherbestimmten Austritts-
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temperatur der Zerst&ubungszone zugeleitet werden kann.
Dabei ist auch darauf hingewiesen, das8 dies wesentlich
sei, weil nur auf diese Art eine genaue Einhaltung der
Gastemperatur unmittelbar vor dem Mischvorgang mbéglich

sei.

Sowohl das Bundespatentgericht als auch der gericht-
liche Sachverstdndige haben auch diesen Teil der erfin-

dungsgemdBen Lehre - ohne allerdings auf die Einzelheiten-

einzugehen - nicht als erfinderisch angesehen. Durchgrei-
fende Bedenken dagegen sind nicht ersichtlich.

Ballhaus Ochmann Windisch
BrodeBer von Albert
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