BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 52/89 URTEIL Verkiindet am:
26. Februar 1991
Welte
Justizobersekretarin
als Urkundsbeamter
der Geschédftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Ing. W. Gl Ges.m.b.H. & Co KG, B{jiilllllcasse WD,
vl (O ), gesetzlich vertreten durch den Ingenieur
Werner G als Geschdftsfiilhrer ihrer Komplementdrge-
sellschaft, der Ing. W. G@llllll Ges.m.b.H.,

Klagerin, Berufungskldgerin und
AnschluBberufungsbeklagte,

- Prozefbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dipl.-Phys. (.
KO ;

Patentanwédlte
Dipl.-Ing. R. SR und

Partner, T@) WD, MR § -
gegen

die SEJl STS S-A., Mont-sur-Lausanne, En Budron 7

( ), gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand André
(Président) und Franco z{llllR,

Beklagte, Berufungsbeklagte und
Anschlufberufungsklédgerin,

- ProzeBbevollmidchtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr. (IR
und Dr. (N, -G

Patentanwdlte
Dipl.-Ing. H. WS und
Partner, M5{ilstrate ), vGED @ -



%

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 26. Februar 1991 durch die Richter
Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Brof
und Dr. Melullis

fir Recht erkannt:
Unter Zuriickweisung der Anschlufberufung der Beklagten
wird auf die Berufung der Kladgerin das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des Bundespatentge-

richts vom 17. November 1988 abgeédndert.

Das Patent 28 29 980 wird im Umfang der Patentansprii-
che 1 bis 7, 9 und 10 fiir nichtig erklart.

Die Beklagte trdgt die Kosten des Rechtsstreits in
beiden Rechtsziigen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 7. Juli

1978 angemeldeten Patents 28 29 980 (Streitpatents), fir das

die Unionsprioritdt der Anmeldung in der Schweiz vom

29. August 1977 in Anspruch genommen wurde und das die Be-

zeichnung "Wdfiriges Bad zur galvanischen Abscheidung von
Gold oder Goldlegierungen und Verfahren zur Herstellung des
in diesem enthaltenen Ammonium-Gold(I)-sulfit-Komplexes"

fiithrt.

Die erteilten Patentanspriiche 1, 2 und 9 lauten:

Hl.

wWdfiriges Bad zur galvanischen Abscheidung von Gold
oder Goldlegierungen, das eine Gold(I)-sulfit-Ver-
bindung und ggf. mindestens ein Legierungsmetall

enthdlt, dadurch gekennzeich -
net, daB es die Goldverbindung in Form eines

Ammonium-Gold(I)-sulfit-Komplexes enthdlt und die
Goldkonzentration zwischen 10 und 200 g/1 betriagt.

Bad nach Anspruch 1, dadurch ge -
kennzeichnet, daB es 1l bis 50 g/l
Gold und zusdtzlich 10 bis 400 g/1 Ammoniumsulfit,
10 bis 400 g/l Leit- und/oder Puffersalz enthdlt
und einen pH-Wert im Bereich von 6 bis 8 aufweist.

. Verfahren zur Herstellung des in dem Bad nach den

Anspriichen 1 bis 8 verwendeten Ammonium-Gold(I)-
sulfit-Komplexes, dadurch gekenn -
zeichnet, daB konzentrierte Tetrachloro-

goldsdure (HAuClg) mit Ammoniak behandelt, die aus-

gefallene Goldverbindung abdekantiert und bis zur
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praktisch vollstdndigen Entfernung von Chloridionen

gewaschen, dann in Wasser aufgeschldmmt und durch
Zugabe von Ammoniumsulfit aufgeldst wird."
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Wegen der weiteren Unteranspriiche 3 bis 8 und 10 wird

auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Gegen dieses Patent richtet sich die Teil-Nichtigkeits-
klage, mit der die Kldgerin die Nichtigerkldrung des ange-
griffenen Patents - mit Ausnahme des Patentanspruchs 8 - be-

gehrt.
I1I.

Die Beklagte hat das Streitpatent - soweit es Gegen-
stand der Nichtigkeitsklage ist - vor dem Bundespatentge-
richt in der mindlichen Verhandlung nur noch im Umfang des
aus den erteilten Patentanspriichen 1, 2 und 9 zusammengefaf-
ten Hauptanspruchs und der darauf riickbezogenen erteilten
Patentanspriiche 3 bis 7 verteidigt.

Der verteidigte Patentanspruch 1 lautet:

"WaBriges Bad zur galvanischen Abscheidung von Gold
oder Goldlegierungen, das eine Gold(I)-sulfit-Verbin-
dung und ggf. mindestens ein Legierungsmetall ent-
halt, dadurch gekennzeichnet,
dal es die Goldverbindung in Form eines Ammonium-
Gold(I)-sulfit-Komplexes enthdlt, der dadurch her-
stellbar ist, daB konzentrierte Tetrachlorogolds&dure
(HAuClg) mit Ammoniak behandelt, die ausgefallene
Goldverbindung abdekantiert und bis zur praktisch
vollstédndigen Entfernung von Chloridionen gewaschen,
dann in Wasser aufgeschldmmt und durch Zugabe von Am-
moniumsulfit aufgeldst wird, und daB es 1 bis 50 g/l
Gold und zus&tzlich 10 bis 400 g/1 Ammoniumsulfit, 10
bis 400 g/1 Leit- und/oder Puffersalz enthdlt sowie
einen pH-Wert im Bereich von 6 bis 8 aufweist."



Die Nichtigkeitskl&dgerin hat auch den Gegenstand des
Streitpatents in der verteidigten Fassung fiir nicht patent-
fdhig gehalten und vor allem geltend gemacht, daB er durch
die US-PS 3 787 463 neuheitsschddlich getroffen, zumindest
aber durch den Stand der Technik nahegelegt sei. Hierzu ver-
weist sie ferner auf die US-PS 3 057 789, 3 990 954,

3 666 640, die CH-PS 530 473 und die DE-0S 25 16 252.

Die Kl&gerin hat beantragt,

das Patent 28 29 980 im Umfang seiner Patentanspriiche 1
bis 7 und 9 bis 10 fiir nichtig zu erklé&ren.

Die Beklagte hat beantragt,

die Nichtigkeitsklage abzuweisen, soweit sie sich gegen
das Streitpatent mit den in der miindlichen Verhandlung
iiberreichten Patentanspriichen richte.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in der
verteidigten Fassung aufrechterhalten, im ilibrigen teilweise
fiir nichtig erkldrt und die weitergehende Nichtigkeitsklage
abgewiesen.

III.
Die Kldgerin verfolgt mit der Berufung ihr Begehren,
das Streitpatent mit Ausnahme des Patentanspruchs 8 in vol-

lem Umfang fiir nichtig zu erkldren, weiter.

Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung der Berufung;
sie hat ferner AnschlufBberufung eingelegt mit dem Antrag,
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das Streitpatent auch im Umfang des erteilten Patentan-
spruchs 9 aufrechtzuerhalten.

Die Kldgerin hat die Zuriickweisung der AnschluBberufung
beantragt.

Als vom Senat bestellter gerichtlicher Sachverstadndiger
hat Herr Prof. Dr. Ekkehard L, Institut fiir Anorgani-
sche Chemie der Universitdt Tiibingen, ein schriftliches Gut-
achten erstellt, das er in der miindlichen Verhandlung erl&u-
tert und ergdnzt hat. Die Klagerin hat ein Privatgutachten
von Herrn Prof. Dipl.-Ing. Dr. Christoph Fllll, Institut
fiir Technische Elektrochemie der Technischen Universitét

Wien, vorgelegt.

Entscheidungsariinde:

Die Berufung der Kldgerin hat Erfolg; hingegen war die
Anschlufberufung der Beklagten zuriickzuweisen.

I.

1. Der Gegenstand des Streitpatents in seiner vertei-
digten Fassung betrifft ein wdBriges Bad zur galvanischen
Abscheidung von Gold oder Goldlegierungen, das eine
Gold(I)-sulfit-Verbindung und ggf. mindestens ein Legie-
rungsmetall enthdlt, sowie ein Verfahren zur Herstellung des
in diesem enthaltenen Ammonium-Gold(I)-sulfit-Komplexes
(Sp. 1 2. 59-64).



Die Streitpatentschrift schildert einleitend, daB B&dder
zur galvanischen Abscheidung von Gold, die Gold in Form
eines Sulfitkomplexes enthalten, schon sehr lange bekannt
seien. Diese Bdder enthielten Gold, im allgemeinen in Form
von Goldsulfitkomplexen mit einem Alkalimetall, z.B. Natri-
um, und eine entsprechende freie Menge Alkalisulfit. Das Na-
triumgoldsulfit kénne z.B. durch Umsetzen von Gold(III)-
Chlorid mit einer stark alkalischen Natriumsulfitl®ésung her-
gestellt werden (Sp. 1 Z. 65 - Sp. 2 Z. 5). Einem ebenfalls
schon damals bekannten Ammoniumgoldsulfit schreibt die
Streitpatentschrift als Nachteile zu, daB es sehr wenig 16s-
lich in Wasser sei und sich in demselben zersetze. AuBerdem
sei es in S&uren unbestdndig, wie eine Literaturstelle von
1933 belege (Sp. 2 2. 7-14). Wegen der Unbestdndigkeit wvon
Alkaligoldsulfit bei niedrigeren pH-Werten als 9 seien Bader
des geschilderten Typs in der Vergangenheit sehr wenig zur
galvanischen Abscheidung von Gold verwendet worden. Aufierdem
hdtten die mit derartigen Bddern erhaltenen Goldiiberziige
eine Anzahl von Fehlern aufgewiesen, wie mangelnden Glanz,
pordses Aussehen und Mangel an Homogenitdt (Sp. 2 Z. 15-22).
Aus diesen Griinden seien derartige Bdder wdhrend eines Zeit-
raums von fast hundert Jahren in Vergessenheit geraten, ob-
wohl sie wenig toxisch im Gegensatz zu solchen auf Goldcya-
nidbasis seien (Sp. 2 Z. 23-28). Auch andere bekannte galva-
nische Bdder auf Goldsulfitbasis wiesen Nachteile auf, ob-
wohl ein Teil der vorerwdhnten Nachteile hdtte behoben wer-
den kénnen (Sp. 2 2. 29 - Sp. 4 2. 1). Demgegeniiber wiirden
bei den erfindungsgem&@fen Bddern alle im einzelnen aufge-
fiilhrten Nachteile vorbekannter Bdder entfallen (Sp. 4
Z. 27-61).

A
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Vor diesem Hintergrund l&ft sich das dem Streitpatent
zugrundeliegende technische Problem dahin umschreiben, ein
wdflriges Bad zur Abscheidung von Gold oder Goldlegierungen

zu schaffen, das
cyanidfrei ist,

die Abscheidung gldnzender, haltbarer, homogener poren-
freier Uberziige aus Reingold oder Goldlegierungen ge-

stattet,

in schwachsaurem pH-Bereich betrieben werden kann,
arsenfrei ist,

keine Stabilisatoren erfordert,

im Betrieb stabil ist und eine gegeniiber bekannten Ba-

dern verlangerte Lebensdauer aufweist.

Der L&sung dieses Problems dient das wdBrige Bad zur
galvanischen Abscheidung von Gold oder Goldlegierungen gemif
dem Patentanspruch 1 des Streitpatents in der verteidigten

Fassung mit folgenden Merkmalen:
1. (Als Elektrolyt) ist ein Komplex vorhanden
a) aus Gold(I)-sulfit

b) in Verbindung mit Ammonium.

2. Der Komplex ist herstellbar durch folgende Verfah-
rensschritte:

a) Konzentrierte Tetrachlorogoldsdure (HAuClg) wird
mit Ammoniak behandelt,
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b) die ausgefallene Goldverbindung wird abdekan-
tiert

c) und bis zur praktisch vollstdndigen Entfernung
von Chloridionen gewaschen,

d) dann in Wasser aufgeschlammt
e) und durch Zugabe von Ammoniumsulfit aufgeldst.

3. Gegebenenfalls ist mindestens ein Legierungsmetall
zusdtzlich vorhanden.

4. Der Goldanteil betrdgt 1 bis 50 g/l.
5. Weitere Bestandteile des Bades sind:
a) 10 bis 400 g/1 Ammoniumsulfit,
b) 10 bis 400 g/1 Leit- und/oder Puffersalz.

6. Der pH-Wert liegt im Bereich von 6 bis 8.

2. Das Bundespatentgericht hat den Patentanspruch 1 des
Streitpatents in der verteidigten Fassung fiir zuldssig er-
achtet, weil er Merkmale der erteilten Patentanspriiche 1, 2
und 9 zusammenfasse und die Merkmale schon in den urspriing-
lichen Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehdrig ent-
halten gewesen seien. Die von der Kl&gerin hiergegen vorge-
brachten Bedenken bediirfen keiner Vertiefung, ebensowenig
ihre Bedenken, ob die product-by-process-Kennzeichnung des
Sachanspruchsmerkmals Ammonium-Gold(I)-sulfit-Komplex zulds-
sig sei; denn jedenfalls ist der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents in der verteidigten Fassung
nicht patentfahig.

II.

1. Die Lehre des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des
Streitpatents in der verteidigten Fassung war im Prioritdts-
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zeitpunkt des Streitpatents neu. Die Lehre war, wie der ge-
richtliche Sachverstdndige eingehend dargelegt hat, weder in
einer der von der Kladgerin ins Verfahren eingefiihrten Vor-
ver6ffentlichungen noch in einer der vom gerichtlichen Sach-
verstandigen zusdtzlich angezogenen Vorverdffentlichungen in
der Gesamtheit ihrer Merkmale beschrieben. Das gilt auch fiir
die von der Kldgerin angezogene US-PS 3 666 640 in Verbin-
dung mit der US-PS 3 057 789.

2. Das Streitpatent ist jedoch gemd § 2 a, § 13 Abs. 1
Nr. 1 und Abs. 2 PatG 1978 im Umfang des verteidigten Pa-
tentanspruchs 1 deshalb fiir nichtig zu erkldren, weil die
darin enthaltene Lehre nicht erfinderisch ist, sondern durch
den vorverdffentlichten Stand der Technik nahegelegt war.
Der mit der Entwicklung von galvanischen Badern befaBte
Durchschnittsfachmann war Diplomchemiker mit Universitdts-
oder Fachhochschulausbildung, mehrjdhriger Berufserfahrung
und Spezialkenntnissen beziiglich der elektrochemischen Ab-
scheidung von Metallen aus Elektrolysebddern und der theore-
tischen Grundlage der Elektrochemie. Ein solcher Fachmann
konnte die in Streit stehende Lehre unter Beriicksichtigung
seines allgemeinen Fachwissens und der allgemeinen Informa-
tionen iiber "Gold-Verbindungen" in "Ullmann, Encyklopéadie
der Technischen Chemie", 4. Aufl. Bd. 12 (1976), S. 403 im
wesentlichen bereits aus der US-PS 3 666 640 entnehmen. Zu
dieser Uberzeugung ist der Senat nach dem Ergebnis der miind-
lichen Verhandlung, insbesondere auf der Grundlage der Aus-
fiihrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen gelangt.

a) Die genannte US-Patentschrift bezieht sich ebenso

wie das Streitpatent auf ein Bad zur galvanischen Abschei-
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dung von Gold oder Goldlegierungen. Dabei ist als Elektrolyt
ein Alkaligoldsulfitkomplex vorgesehen, der nach den Ausfiih-
rungen des gerichtlichen Sachverstédndigen Gold in seiner
einwertigen Form enth&dlt. Da nach den ausdriicklichen Angaben
dieser Entgegenhaltung mit dem Begriff "Alkali" auch Ammoni-
um erfaBt sein soll, kann der verwendete Elektrolyt insbe-
sondere auch ein Ammonium-Gold(I)-sulfit-Komplex im Sinne
des Merkmals (1) des Streitpatents sein. Entsprechend dem
Merkmal (3) soll gegebenenfalls auch ein Legierungsmetall
vorhanden sein, und der mit 2 bis 82 g/l angegebene Goldan-
teil deckt den Bereich des Merkmals (4) des Streitpatents
praktisch vollstdndig ab. In Ubereinstimmung mit den Merkma-
len (5a), (5b) des Streitpatents ist ferner ein Zusatz von
iiberschiissigem Alkalisulfit (und damit im Sinne dieser Ent-
gegenhaltung eben auch Ammoniumsulfit) und ein Zusatz weite-
rer Leit- und Puffersalze bis zur Sdttigung vorgesehen, wo-
mit nach den Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstédndigen
der in den Merxkmalen (5a) und (5b) angegebene Bereich abge-
deckt ist.

b) Nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtli-
chen Sachverstdndigen war dem Fachmann durch die US-Patent-
schrift auch der Einsatz eines solchen Ammonium-Gold(I)-
sulfit-Komplexes nahegelegt, wie er als Produkt des in den
Merkmalen (2a) bis (2e) beschriebenen Verfahrens hergestellt

werden kann.

Die erdrterte US-Patentschrift hat eine Verbesserung
des Gegenstandes der auf den gleichen Anmelder zuriickgehen-
den dlteren US-PS 3 057 789 zum Inhalt und verweist aus-
driicklich auf diese. Der Inhalt der &lteren Patentschrift

A
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ist damit in die spdtere Patentschrift integriert, und der
nacharbeitende Fachmann war angeleitet, sich fiir die Her-

stellung des vorgeschlagenen Goldkomplexes an die Angaben

der alteren US-Patentschrift zu halten.

Hieraus entnahm der Fachmann, dafl in einem ersten Ver-
fahrensschritt entsprechend dem Merkmal (2a) des Streitpa-
tents durch Reaktion einer Gold-Chlor-Verbindung mit Ammo-
niak schwer 16sliches Knallgold herzustellen war. In Abwei-
chung von der Lehre des Streitpatents wird zwar bei dem vor-
bekannten Verfahren als Ausgangsprodukt AuCl3 statt HAuCly
genommen. Nach den einleuchtenden und auch von den Parteien
nicht in Frage gestellten Ausfiihrungen des gerichtlichen
Sachverstdndigen hat dieser Unterschied jedoch auf das
letztlich entstehende Verfahrensprodukt keinen Einfluf3. In
beiden Fdllen bildet sich zundchst Knallgold; bei dem Ver-
fahren des Streitpatents ist lediglich der zugleich anfal-
lende Anteil an Ammoniumchlorid etwas gréBer; dieser muf}
aber in dem nachfolgenden Reinigungsprozefl ohnehin beseitigt

werden.

Ein unterschiedliches Verfahrensprodukt ergibt sich
auch nicht daraus, daB im Streitpatent (Merkmal 2b) ein Ab-
dekantieren verlangt wird, wohingegen die Lehre der US-Pa-
tentschrift lediglich ein Filtrieren erwdhnt. Es handelt
sich insoweit lediglich um verschiedene Methoden der Tren-
nung von fester und fliissiger Phase, die dem Fachmann schon
lange Zeit vor Anmeldung des Streitpatents in gleicher Weise
vertraut waren. Nach den iliberzeugenden Ausfiihrungen des ge-
richtlichen Sachverstidndigen muBite der fachmdnnische Leser
der US-Patentschrift ein Abdekantieren von vornherein nicht
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nur als mégliche Alternative in Betracht ziehen; er hitte
das sogar trotz der abweichenden Darstellung der US-Patent-
schrift vorgezogen, weil das entstandene Knallgold wegen
seines explosiven Charakters eine méglichst schonende Be-
handlung erfordert und nicht trocken werden darf (vgl. auch
Ullmann aao0).

In der US-Patentschrift ist auch bereits ein anschlie-
Bendes Waschen vorgesehen; es wird allerdings nicht gesagt,
daB dies besonders intensiv bis zu einer praktisch vollstadn-
digen Entfernung der Chloridionen geschehen muf} (Merkmal 4c
des Streitpatents). Dem fachmdnnischen Leser spdterer Jahre
war jedoch schon vor Anmeldung des Streitpatents zumindest
durch die seinem Fachwissen zuzurechnende, oben bereits zi-
tierte Darstellung in "Ullmanns Encyklopddie der Technischen
Chemie" bekannt, daB nach der Knallgold-Reaktion auf "gute
Auswaschung" "streng zu achten" ist, da deutlichere Chlorid-
Gehalte St6rungen beim spdteren Galvanisierungsprozef3 her-
vorrufen. Er hatte daher hinreichend Veranlassung, beim
Nacharbeiten der US-Patentschrift entsprechend zu verfahren
und sich auch davor zu hiiten, dem Galvanisierungsbad etwa
nachtrdglich wieder Chloride zuzusetzen, was in der
US-PS 3 666 640 als eine unter sehr vielen anderen Mdglich-
keiten angefiihrt wird. Da es allein auf die zur Zeit der An-
meldung des Streitpatents gegebene Lage ankommt, ist es un-~
erheblich, ob der Anmelder der erwdhnten US-Patentschrift
die genannten Zusammenhd@nge seinerseits bereits erkannt
hat.

SchlieBlich war der US-Patentschrift auch schon der Ge-
danke zu entnehmen, das Knallgold durch Zugabe von Alkali-

A
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sulfit oder eben auch Ammoniumsulfit im Sinne des Merk-
mals (2e) des Streitpatents wieder aufzulbsen und dadurch
eine Reduzierung des Goldbestandteils in seine einwertige
Form zu bewirken. Die vorherige Aufschldmmung in Wasser
(Merkmal 2d) war nach Darstellung des gerichtlichen Sach-
verstdndigen fiir den nacharbeitenden Fachmann eine selbst-
verstédndliche Mafinahme, fiir die es keiner besonderen Beleh-
rung bedurfte.

c) Ein auffdlliger Unterschied zur Lehre des Streitpa-
tents besteht allerdings hinsichtlich des Merkmals (6) inso-
weit, als der pH-Wert in der US-PS 3 666 640 mit 8,5 bis 13
statt mit 6 bis 8 angegeben wird. Auch das steht jedoch we-
der fir sich noch in Verbindung mit den bereits erdrterten
Umstdnden der Feststellung entgegen, daB die verteidigte
Lehre des Streitpatents insgesamt durch den Stand der Tech-
nik nahegelegt war.

Wie die Kldgerin geltend gemacht und der gerichtliche
Sachverstdndige bestatigt hat, fihrt die Nacharbeitung der
Lehre der US-PS 3 666 640 bei Einsatz von Ammoniumsulfit an-
stelle eines (anderen) Alkalisulfits automatisch zu niedri-
geren pH-Werten in dem von der Lehre des Streitpatents er-
faBten Bereich. Eine gezielte ErhShung der pH-Werte, wie sie
nach der Lehre der US-Patentschrift bei Einsatz von Alkali-
verbindungen an sich méglich ware, verbot sich bei Einsatz
von Ammoniumverbindungen schon deshalb, weil dies zu einer
Zerstoérung des Ammoniums gefiihrt hdtte, wie der Fachmann oh-
ne weiteres erkennen konnte. Es war diesem deshalb nahege-
legt, ein nach der US-PS 3 666 640 auf Ammonium-Basis herge-
stelltes Bad bei einem niedrigeren pH-Wert auf seine Brauch-
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barkeit zu priifen und damit zur Lehre des Streitpatents zu

gelangen.

Soweit iliberhaupt Bedenken bestanden haben sollten, es
bei einem niedrigeren pH-Wert bewenden zu lassen, mufiten
diese Bedenken zudem jedenfalls durch den weiter entgegenge-
haltenen Stand der Technik zerstreut werden. In der
US-PS 3 990 954, die vom gleichen Anmelder stammt wie die
US-PS 3 057 789 und 3 666 640 und die deren Lehren in einer
hier im ibrigen nicht interessierenden Richtung fortent-
wickelt und ausdriicklich auf diese Bezug nimmt und daher
ebenfalls im Zusammenhang mit diesen zu lesen ist, wird mit
pH-Werten von 5 bis 8, mithin im Bereich des Streitpatents
gearbeitet; das geschieht zwar nur im Zusammenhang mit dem
Einsatz einer nach der Lehre des Streitpatents nicht vorge-
sehenen organischen Diphosphonsd@ureverbindung, zeigt dem
Fachmann aber immerhin, daB hdhere pH-Werte nicht in jedem
Falle notwendig waren. Der pH-Bereich des Streitpatents wird
dariiber hinaus auch in der ebenfalls ein Gold-Elektrolyt-Bad
betreffenden und vorvertffentlichten US-PS 3 787 463 erfaft;
und in der ebenfalls nach der US-PS 3 666 640 und vor Anmel-
dung des Streitpatents verdffentlichten DOS 25 16 252 wird
schlieflich unter ausdriicklicher Bezugnahme u.a. auf die
Patentschriften 3 057 789 und 3 666 640 gesagt, sulfitische
Goldelektrolyten (- damit ist auch der Goldkomplex des
Streitpatents erfafit -) seien im allgemeinen auf einen pH-
Wert von 5,5 bis 10,5 eingestellt, womit wiederum der Be-
reich des Streitpatents abgedeckt ist.

3. Mit dem verteidigten Patentanspruch 1 fallen auch
die auf diesen riickbezogenen und mit der Nichtigkeitsklage
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angegriffenen Unteranspriiche, da sie keine zusdtzlichen Maf-
nahmen zum Inhalt haben, die fiir sich allein oder jedenfalls
in Kombination mit dem Anspruch 1 erfinderisch sein k&nn-
ten.

Der mit der AnschluBberufung verteidigte Verfahrensan-
spruch (erteilter Patentanspruch 9) hat ebenfalls keinen Be-
stand, da er aus den vorstehend zu 2. b) dargelegten Griinden
bereits durch die US-PS 3 666 640 unter Einbeziehung der
US-PS 3 057 789 nahegelegt war.

III.

Der Ausspruch iiber die Kosten folgt aus § 110 Abs. 3
Satz 1 PatG 1981 in Verbindung mit § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Rogge Maltzahn ' Jestaedt
Brof3 Melullis
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