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BUNDESGERICHTSHOF
418 022
IM NAMEN DES VOLKES
X ZR 68 URTEIL Verkiindet am
7. Oktober 1971
Schwingen,
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma Sche{ED-"GES-vVerke AG, BEEED-spUD,

N llee, gesetglich vertreten durch den Vorstand,
Dr. F Dr. St urd Dr. ’
Kldgerin und Berufungsklédgerin,
- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwalt Dr. S ;

Patentanwalt Dr. . WD. ,
L 1 A

gegen

die Firma Wachswarenfabrik Karl WD,
DOED,

Alleininhaber Karl W platz @

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollmiichtigte: Rechtsanwalt Dr.

ap. ;
Patentanwédltin Dipl.~-Chem. Dr.
D, G ¢, G




Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 28. Septem-
ber 1971 unter Mitwirkung des Senatsprdsidenten Dr. Spreng
und der Bundesrichter Trilstedt, ClaBSen, Schneider und
Ochmann

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats III) des
Bundespatentgerichts vom 9. April 1968
wird auf Kosten der Kligerin zuriickgewie-
sen.

Yon Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. April 1959 an-
geneldeten Patents A @ @B. Die Patentanspriiche lauten:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Kerze aus
einem der fiir die Herstellung von Kerzen
{iblichen Materialien, wie Stearin, Kohlen-
wasserstoffen, Wachsen oder Kompositionen
dieser Rohstoffe, und einer glitzernden
rauhreifiihnlichen Oberflichenschicht aus
verhiiltnismliBig groBen Stearinkristallen,
dadurch gekennzeichnet, da8 man auf einen
Kern aus einem der fiir die Herstellung von
Kerzen {iblichen Materialien, wie Stearin,
Kohlenwasserstoffen, Wachs oder Kompositionen
dieser Rohstoffe, aus einem Bad, das im
wesentlichen aus Stearinsiure und Palmitin-
sure im Gewichtsverhiltnis 1:1,2 bis 1:1,5
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besteht, Stearinkristalle aufwachsen 1li8t,
wobei die Temperatur des Bades wenig iiber
dem Titer des eingesetzten Stearins und die
Temperatur des eingetauchten Kerns unter
der des Bades liegt, den Kern mit den auf-
gewachsenen Kristallen dann aus dem Bad
entnimmt und langsam auf Zimmertemperatur
abkiihlen l&8¢.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- L

zeichnet, da8 man in dem Bad noch bis zu
20 Gewichtsprozent Paraffin verwendet.

3. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, da8 man die mittlere
Dicke der grobkristallinen AuBSenschicht
durch die Temperatur des eingetauchten
Kernes und die Eintauchdauer steuert, wobei
sowohl durch eine Senkung der Temperatur
des Kernes als auch durch eine Verlingerung
der Eintauchgeit die mittlere Dicke des
Belages erhBht wird.

4, Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, da8 man den aus dem
Bad gehobenen Kern mit dem Belag in einer
Zeit bis zu 6 Stunden stufenweise auf
Zimmertemperatur abkilhlen 1l&d8t, wobei ge-
wilnschtenfalls die Temperatur zeitweise
wieder auf einen Wert unterhald des Titers
des Stearins erhtht werden kann."

Die Kliégerin erstrebt die Nichtigerklidrung des Streit-
patents. Sie stiitzt ihre Klage insbesondere auf die vor-
ver8ffentlichten US-Patentschriften 3 (R @B uni 8 D @&

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klégerin mit

dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und das
Streitpatent fiir nichtig zu erkléren.
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Die Beklagte beantragt, die Berufung der Kligerin
gurtickzuweisen. ‘

Als gerichtlicher Sachverstdndiger hat Dipl.-Chemn.
Dr. Gerhard Benthin ein schriftliches Gutachten erstattet
und in der miindlichen Verhandlung erléutert und ergiéngt.
Fir die Kligerin hat Prof. Dr. Klaus Bl vom Institut
filr angewandte physikalische Chemie der Universitdt Heidel-
berg, ein schriftliches Gutachten erstattet, in dem Ver-
suchaberichte von Prof. Dr. E. J@lll, friiher Leiter der
Abt. Techn. Chemie des Chemischen Instituts der Universi-
tit H@P, enthalten sind. Die Beklagte hat dazu eine -
gutachtliche Stellungnahme von Dr. Werner SE und
Chemotechniker Richard Sch@ vorgelegt.

Entscheidungsgriinde:

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung ist
in der Sache nicht gerechtfertigt.

I.

a) Die im Streitpatent unter Schutz gestellte Erfin-
dung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Kerze,
bei der der Kern aus iiblichen Stoffen besteht, um den eine
AuBenschicht aus groben Stearinkristallen aufgetragen
ist.

b) Der Erfinder des Streitpatents hat sich die Auf-
gabe gestellt, einen Kergenkern iiblicher Art mit einer
festen Mantelschicht aus Stearin gu umgeben, wobei diese
Schicht Kristalle aufweisen soll, die so ausgebildet



sind, daB sie durch lebhaftes Glitzern der Kerze eine
besondere dsthetische Wirkung verleihen (vgl. PS. Sp. 1
Z. 25-28). Als zusédtzlicher Vorteil wird in der Patent-
schrift hervorgehoben, da8 eine solche Kerze sich in
der Wdrme nicht verbiege und auch nicht tropfe, weil
die Kristallfldchen aus Stearin die Wdrme reflektieren,
einen gegeniiber dem Kerzenkern hirteren "Schutzwall"
bilden und herabflieBende Tropfen auffangen ktnnen (vgl.
PS. Sp. 1 Z. 9-25 und Gutachten des gerichtlichen Sach-
verstdndigen S. 2).

¢) Das Streitpatent offenbart als im Patentan-
spruch 1 unter Schutz gestellte Lisung der genannten
Aufgabe ein Verfahren zur Herstellung einer Kerze mit
besonderer AuBenflédche:

Zur Herstellung der Kerze werden folgende Ausgangs-
stoffe vorgeschlagen: Der Kerzenkern soll aus iiblichen
Materialien und in iiblicher Weise hergestellt sein. Als
Grundstoffe werden genannt: Stearin, Wachs, Kohlenwasser-
stoffe oder Kompositionen dieser Rohstoffe (PS. Sp. 1
%Z. 32-34). Als Tauchbad fiir die erfindungsgeméBe Herstel-
lung des Kerzenmantels schlédgt die Patentschrift ein Ge-~
misch vor, das im wesentlichen aus Stearin- und Palmi-
tinsdure im Gewichtsverhdltnis von 1:1,2 bis 1:1,5 be-
stehen soll (PS. Sp. 1 Z. 35-37). Im Beispiel wird ein
Gemisch aus Stearin- und Palmitinsdure im Gewichtsverhilt-
nis von 1:1,2 beschrieben und im Anspruch 1 ein im wesent-
lichen aus Stearin- und Palmitinsdure bestehendes Gemisch
von 1:1,2 bis 1:1,5 als Tauchbad gekennzeichnet.
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Als VerfahrensmaSnahmen werden nach der Patent-
schrift weiterhin angegeben die Temperatur des Tauch-
bades und des Kergenkerns widhrend des Eintauchens in
dieses Bad, sowie die Dauer des Tauchbades einerseits
und der Abkiihlung der Kerze nach dem Tauchbad anderer-
seits. Dazu werden folgende Angaben gemacht:

Die Temperatur des Bades soll "wenig iliber dem Titer
des eingesetzten Stearins" (PS. Sp. 1 Z. 38, 39 und Pa~
tentanspruch 1), d. h. wenig tiber der Erstarrungstempe-
ratur des eingesetzten Gemischs liegen. Nach dem Beispiel
wurde das Bad durch Luft- oder Wasserkiihlung ohne Riihren
auf eine Temperatur gekiihlt, die "etwa 1 - 2° ¢" tber
dem "Titer der Komposition" lag (PS. Sp. 2 Z. 49-52).
Die optimale Badtemperatur soll erreicht sein, wenn sich
an den Rindern der Oberflédche des Bades Kristallbildun-
gen zeigen; die erkaltete Oberfliche soll dann entfernt
und die Kerze in das Bad eingetaucht werden (PS. Sp. 2
Z. 52 - Sp. 3/4 Z. 1/2). ‘

Die Temperatur des eingetauchten Kerns soll unter
der des Bades liegen (PS. Sp. 1 2. 40 und Anspruch 1).
Im Beispiel wird davon gesprochen, daB die "vortemperier-
ten Kergen" in das Bad getaucht werden (PS. Sp. 4 Z. 1/2).

Wiahrend des Tauchbades sollen um den Kerzenkern
"Stearinkristalle aufwachsen®™ (PS. Sp. 1 2. 37/38 und
Anspruch 1). Um das zu erreichen, wird in der Beschrei-
bung (nicht im Anspruch) eine gweckmifige Tauchzeit zwi-
schen 3 Sekunden und 20 Minuten angegeben (PS. Sp. 2
Z. 26/27). Das Beispiel filhrt unter Angabe des jeweiligen
Erfolges Tauchzeiten von 1 - 10 Minuten auf (PS. Sp. 3/4).



Die mittlere Dicke der grobkristallinen AuBenschicht
s0ll sich in der Weise steuern lassen, da8 sie mit einer
Senkung der Kerzentemperatur und einer Verléngerung der
Tauchzeit wachse (PS. Sp. 2 Z. 20-25). Bei einer Tauch-
zeit von mehr als 10 Minuten haften nach der Patent-
schrift die an der Oberflichenschicht zuwachsenden
Kristalle jedoch nicht mehr ausreichend aneinander und
brockeln leicht ab (PS. Sp. 3 Z. 33~38).

Als wesentlich fiir die Erzielung einer "schin-
kristallinen AuBenschicht™ (PS. Sp. 2 Z. 28/29) wird
die langsame und sorgfiltige Abkithlung der Kerze nach
dem Tauchbad hervorgehoben. Die AuBenschicht soll umso
schner werden, je langsamer geklihlt werde (PS. Sp. 2
Ze 30/31). Die Kerze s0ll mit den im Bad aufgewachsenen
Kristallen nach dem Herausnehmen aus dem Bade langsam
auf Zimmertemperatur abgekithlt werden (PS. Sp. 1 Z. 41-43
und Anspruch 1). Die Abkiihlung ktnne bis zu 6 Stunden
dauern und zweckmdBig stufenweise mit zeitweiser Tempe-
raturerhhung - unterhalb des Titers des Stearins - er-
folgen (PS. Sp. 2 Z. 28-36 und Sp. 3 Z. 30-32). Die Be-
klagte macht noch geltend, da8 durch das langsame Ab-
kilhlen die der Kerze anhaftende noch fliissige Schmelze
unter VergriSerung der bereits in der Schmelze aufge-
wachsenen Kristalle auskristallisieren kdnne (Schrift-
satz der Beklagten vom 26. Juni 1969 S. 5).

d) Nach diesen Angaben weist der Gegenstand der
gemdB Patentanspruch 1 unter Schutz gestellten Erfindung
folgende Merkmale auf:




Verfahren zur Herstellung einer Kerze

1. mit einem Kern aus einem filr die Kerzenherstellung
fiblichen Material;

2. die Kerze wird in ein Bad getaucht, das

a) im wesentlichen aus Stearin~ und Palmitins&dure
im Gewichtsverhdltnis 1:1,2 bis 1:1,5 besteht und

b) eine Temperatur wenig iiber dem Titer des einge-~
setzten Stearins hat, wihrend

¢c) die Temperatur des Kerns unter der des Bades
liegt;

3., die Kerze wird mit den aufgewachsenen Stearinkristal-
len aus dem Bad genommen und langsam auf Zimmertempe-
ratur abgekiihlt.

II.

Das durch das Streitpatent im Anspruch 1 unter
Schutz gestellte Verfahren ist neu.

1. Die entgegengehaltene US-Patentschrift @ GlD @D
aus dem Jahre 1929 betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines AuBenmantels auf einem iiblichen Kerzenkern.
Der Erfinder hatte sich die Aufgabe gestellt, eine Kersze
mit einem schmiickenden Uberzug zu versehen, der wie eine
bereifte (frosted, Sp. 1 Z. 5) Oberfliche aussehen sollte.
Der Uberzug sollte gleichzeitig eine harte AuBenschicht
bilden, um eine muldenfdrmige Spitze (cupped top, Sp. 1
Z. 8) zu schaffen und ein Verbiegen der Kerze bel warmem
Wetter zu verhindern. Das Verfahren wird wie folgt be-
schrieben: Es so0ll ein Kern iiblicher Form aus bekanntem
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Material genommen werden. Dieser Kern soll unmittelbar
hintereinander und rasch zwei Tauchbédder durchlaufen.
Das erste Bad soll aus Paraffin, vorzugsweise mit Ozo-
kerit (Erdwachs) gemischt, mit einer Temperatur von
vorzugsweise 71 - 93° ¢ (160 - 200° F) bestehen, das
zweite Bad aus Stearinsdure mit gleicher Temperatur.
Die Kerze soll nach dem zweiten Bad abgekithlt werden,
wobei sich die Stearinsdure zu einem Uberzug (7) von
weiBer, glitzernder, kristalliner Form und durchschei-
nendem Aussehen verfestige, so da8 eine darunterliegen-
de Farbe ein wenig verschleiert, aber nicht verdeckt
werde. Dieser Uberzug habe auch eine hirtende Wirkung.
Es wird weiter beschrieben, da8 ein geringer Zusatz von
Paraffin zur Stearinsdure (zweites Bad) dem bereiften
berzug ein wenig die Gestalt von gebrochenen Linien
oder Aderungen von gefilligem Aussehen gebe. Im An-
spruch 6 wird eine Kerze unter Schutz gestellt, die aus
einem Kern mit gefidrbter Oberfléche bestehen und einen
durchscheinenden Uberzug besitzen soll, der die Ober-
fldche bedecken und im allgemeinen eine kristalline Be-
schaffenheit aufweisen soll.

Diese Patentschrift kann schon deshalb nicht als
neuheitsschidlich angesehen werden, weil sie zwel ver-
schiedene Tauchbider als zum Erreichen des gewiinschten
Zweckes erforderliche VerfahrensmaBSnahme beschreibt. Im
Anspruch 6 ist entgegen der Ansicht der Klidgerin fiir
einen durchschnittlichen Fachmann am Anmeldetage des
Streitpatents nicht offenbart, da8 die Kerze nur einmal
getaucht werden soll. Zwar ist der Kligerin zuzugeben,
da8 in den Anspriichen 4 und 5 von je zwei {berziligen die
Rede ist, die zwei Tauchbidder voraussetzen. Andererseits
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wird aber in der Beschreibung und in allen drei Ver-
fahrensanspriichen auch stets von zwei Tauchbidern ge-
sprochen, die demnach fiir den Leser der Patentschrift
als notwendige VerfahrensmaB8nahmen erscheinen, so daB
er ohne nihere Anweisung nicht erkennen kann, ob und
gegebenenfalls weshalb statt dieser als notwendig ge-
schilderten Verfahrensschritte fiir die Kerze nach An-
spruch 6 nur ein einziges Tauchbad in Betracht kommen
sollte. Auch der Inhalt dieses Anspruchs kann deshalbd
nicht filr sich oder im Zusammenhang mit dem Ubrigen
Inhalt der Patentschrift als neuheitsschidlich ange-
sehen werden.

2. Der Erfinder der US-Patentschrift B Sl @P von
1943 stellt sich die Aufgabe, eine Zierkerze zu schaf-
fen, die eine mit unregelmdBigen Vorspriingen versehene
oder rauhe Oberfldche besitzt. Auch diese Patentschrift
geht von einem Kerzenkern iiblicher Beschaffenheit aus.
Ein solcher Kern mit einem Schmelzpunkt von 53 - 55,5° ¢
(128 - 132° F) soll in ein Bad mit hoher schmelzendem
Wachs (57 - 63° ¢, vorzugsweise 59 - 61° C) getaucht
werden. Dabei soll das Bad anndhernd auf seiner Verfesti-
gungstemperatur gehalten und im Zustand der beginnenden
Verfestigung periodisch oder dauernd bewegt werden, um
eine Mischung kleiner fester Wachsteilchen in dem teil-
weise fliissigen Wachs zu erzielen. Der in diese Mischung
getauchte und zum Abkiihlen herausgezogene Kern soll da-
durch eine AuBenwachsschicht mit unregelmiBiger, mit
Vorspriingen versehener oder aufgerauhter Oberfldche er-
halten, wobei die festen kleinen Wachsteilchen iiber die
Oberfliche der Kerze unregelmiBig verstreut sind (Sp. 1
Z. 50 - Sp. 2 Z. 2).

T
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Die in dieser Patentschrift offenbarte Lehre
stimmt schon in der Aufgabe nicht mit dem Streitpatent
iiberein. Weder die Schaffung einer rauhen Oberfliche,
noch weniger eine solche mit unregelmdBSigen Vorspriingen
entspricht der Aufgabe des Streitpatents, schone
Kristallfléichen mit lebhaftem Glitzern nach Art von
Rauhreif oder Pulverschnee auf der Kerzenoberflidche
zu erzeugen. Dementsprechend sind auch die Verfahrens-
mafSnahmen in der US-Patentschrift andere als beim Streit-
patent. Insbesondere enthdlt die Zusammensetzung des
Tauchbades keine genauen Angaben iiber das verwendete
Material (wax, Sp. 1 Z. 37). Ferner soll das Bad im Ge-
gensatz zu dem des Streitpatents periodisch oder konti-
nuierlich bewegt werden. SchlieBlich ist auch als Ergeb-
nis des Verfahrens nicht von dem Aufwachsen von Kristal-
41en, sondern von unregelmédfigen Vorspriingen die Rede, die
aus festen im Bad gebildeten Teilchen (small lumps of
golid wax, Sp. 2 Z. 1) bestehen. Aus der Art der zeichne-
rischen Darstellung (Figuren 1-3) 148t sich im Zusammen-
hang mit der Beschreibung nichts anderes entnehmen.

3. Weitere angefiihrte Vorvercffentlichungen

a) A. M@ & Co., Stearin- und Stearinkerzenfabrik,

St vei SpWD, Separatabzug aus dem Werke:
"B GroB8-Industrie", Oktober 1898

b) Hefter/Schoenfeld/Schlenker, Chemie und Technologie
der Pette und Fettprodukte, 2. Bd., 2. Aufl. Wien
1937, S. 601

¢) Ullmann, Enzyklopidie der technischen Chemie,
3. Aufl. Bd. 7, S. 510 Z. 10/11 sowie Bd. 9 S. 533/534
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d) Kerzen, Giite- und Bezeichnungsvorschriften
RAL 040 A

e) Klare S. Marklay, Fatty Acids, Their Chemistry,
Part. I S. 42

f) Prospekt, Enery Industries Inc., Cincinati/Ohio,
1937 S. 14

liegen dem Gegenstand des Streitpatents ferner und sind
unstreitig nicht geeignet, den dort geschiitzten Erfin-
dungsgedanken neuheitsschiddlich vorwegzunehmen.

III.

Die Erfindung des Streitpatents weist auch gegen-
iilber dem entgegengehaltenen Stand der Technik einen
technischen Fortschritt auf. Es ist anerkannt, daB bei
einem Verfahren (wie auch bei einer Sache) ein patent-
begriindender Fortschritt auch dann bejaht werden kann,
wenn der mit der neuen technischen Lehre erreichte Er-
folg in einer besonderen Wirkung auf dsthetischem Gebiet
liegt (BGH GRUR 1966, 249 - Suppenrezept; GRUR 1967,

590 - Garagentor). Das ist beim Streitpatent, wie der
gerichtliche Sachverstédndige mit Recht ausgefiihrt hat,
gegeben. Danach erzeugt ein Verfahren nach der US-Patent-
schrift ) @ @P keine rauhreifdhnliche Schicht auf der
Kerzenoberflédche wie beim Streitpatent, sondern eine
diinne durchscheinende Schicht (Gutachten S. 7). Nach der
US-Patentschrift @) @D @P wird zwar auch eine glitzern-
de Schicht erzeugt; das Glitzern der Kerze nach dem
Streitpatent ist jedoch wesentlich eindrucksvoller (Gut-
achten S. 19). Eine Kerze nach dem Verfahren der US-Pa-

NT
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tentschrift QD @ erzeugt eine unregelmiBige, knubb-
lige Oberfliche, wédhrend nach dem Streitpatent wohlaus-
gebildete glitzernde Kristalle entstehen (Gutachten

S. 11). Diese Gegeniiberstellung zeigt einen klaren tech-
nischen Fortschritt des Streitpatents, der, durch das
neue technische Hersfellungsverfahren bedingt, in einer
besonderen dsthetischen Form und Wirkung der so herge-
stellten Kerzen besteht.

IvV.

Auch die ErfindungshShe der im Streitpatent (An-
spruch 1)unter Schutz gestellten Erfindung ist gegeben.

Die Kldgerin hat sich zum Beweise dafiir, da8 das
Streitpatent keine Erfindungshthe habe, in der miindli-
chen Verhandlung auf die US-Patentschriften@) @) WP
und WP WP und auch darauf berufen, daB ein durch-
schnittlicher Fachmann zur Zeit der Anmeldung des
Streitpatents auf Grund der damals allgemein bekannten
Methoden und Erfahrungen auf dem Gebiete der Kerzenher-
stellung ohne Schwierigkeiten, also ohne erfinderische
Leistung, zu einer Kerze mit den Eigenschaften des
Streitpatents hdtte kommen ktnnen.

Dieser Ansicht kann nicht beigepflichtet werden.
Die aus Aufgabe und Ldsung bestehende Leistung des Er-
finders hat nach der Uberzeugung des Senats am Anmelde-
tage fiir einen durchschnittlichen Kerzenfachmann nicht
nahegelegen. Man mu8 davon ausgehen, da8 die Aufgaben-
stellung des Erfinders hier im wesentlichen darauf ge-
richtet war, einen besonderen, von den bisherigen Erzeug-
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nissen sich deutlich abhebenden dsthetischen Effekt zu
erzielen. Es ging ihm also nicht in erster Linie darum,
bestimmte technische Nachteile bei dem Brennvorgang
einer Kerze zu beseitigen, sondern um die Frage, wie
sich eine Kerze technisch schaffen lieBe, die eine von
ihm erdachte dekorative Ausgestaltung haben sollte. Bei
diesem Vorgang ist es deshalb nicht so, wie die Kldgerin
es hinstellt, daB nur zu fragen sei, ob es besonders
schwierig war die technischen Mittel zu ersinnen, um

das Erzeugnis des Streitpatents herzustellen. Eine sol-
che Betrachtung ex post wird der Frage nach der Erfin-
dungshthe nicht gerecht. Vielmehr spielt die Aufgaben-
stellung selbst bei der erfinderischen Leistung eine ge-
wisse Rolle, wenn es darum geht, nach einer neuen &ésthe-
tischen Wirkung in einer Richtung zu suchen, die sich
dann auch technisch auf einem praktikablen Wege verwirk-
lichen ld8t.

Dafiir bot dem Erfinder der Stand der Technik keine
besondere Anregung, die den Weg zumn Streitpatent nahe-
gelegt hitte. Die US-Patentschrift i WIF@B spricht
nicht von einem Kristallisationsvorcgang und deshalb
auch nicht von einer dadurch hervorgerufenen glitzern-
den Wirkung der nach dieser Lehre 1ergestellten Kerzen.
Die Lehre der US-Patentschrift @ @D @ venutzt in ge-
wisser Weise die Kristallisation von Stearin fiir einen
Schmuckeffekt und liegt insofern d2m Streitpatent hin-
sichtlich der Aufgabe niher, obwohl sie wesentlich &dlter
ist als die vorangegangene Schrift. So wird in der US-Pa-
tentschritt@ @D @P davon gesprochen, da8 der durch
das Stearinsidurebad gebildete Uberzug von weiSer,
glitzernder, kristalliner Form sei (white glistening

af
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crystalline, Sp. 1 Z. 47/48) und der Kerze ein hilbsches
bereiftes Aussehen gebe (delicate frosted appearance,

Sp. 1 Z. 49). Bei niherer Betrachtung unterscheidet sich
aber bereits die Aufgabe dieser Patentschrift wesentlich
von der des Streitpatents. Die VerfahrensmaSnahmen in der
US-Patentschrift WA WP @ lassen ndmlich erkennen, da8
dieses zweite Tauchbad, dem ein Paraffinbad vorangeht,
nur eine feine Stearinschicht bilden soll, deren Wirkung
im Zusammenhang mit dem -~ unter Umstinden auch gef&drb-
ten - Paraffin darin besteht, daB die Stearinschicht
durchschimmernd ausgebildet ist (of a translucent nature,
Sp. 1 Z. 48). So folgert auch der gerichtliche Sachver-
stindige iiberzeugend aus der US-Patentschrift 1 726 304,
daB das zweite Tauchbad keine rauhreifidhnliche, dem
Streitpatent vergleichbare Schicht erzeuge, sondern eine
diinne durchscheinende Schicht (Gutachten S. 7). Dem Er-
finder des Streitpatents lag es aber, wie sein Erzeugnis
zeigt, daran, das Aussehen der Kerze im ganzen Erschei-
nungsbilde auffallend anders zu gestalten als die bis-
herigen Kerzen. Dazu zeigte die US-Patentschrift @ WiR €@
keinen Weg, denn die danach erzeugten Kerzen lieBen eine
leicht unebene glasierte Oberfldche, aber keine von einer
glatten Kerze auffallend abweichende Struktur erwarten
(so auch der gerichtliche Sachverstindige S. 10).

Der Kldgerin kann nicht gefolgt werdenfwenn sie
meint, fiir den Fachmann hiitte es nahegelegen, von der
Us-Patentschrift @R QP ausgehend eine Kerze nach dem
Streitpatent zu schaffen. Die Anregung allein, die
Kristallisation von Stearin als Schmuckeffekt zu be-
nutzen, konnte dem ¥rfinder des Streitpatents keinen
weiteren Weg weisen, weil mit dem in dieser vorbekannten
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Patentschrift genannten Verfahren, wie dargelegt, keine
grundsédtzlich andere Wirkung erreichbar schien. Auch
die Us-Patentschrift@ WD WR enthielt keine Anregung
in der gewiinschten Richtung, weil sie zwar eine aufge-
lockerte Struktur der AuBenfliéche einer Kerze beschrieb,
aber auf einem Wege, auf dem eine Ausnutzung des
Kristalleffekts von Stearin weder beschrieben noch
nahegelegt wurde. Das dort empfohlene Verfahren lenkt
eher davon ab, weil in dem Tauchbad feste Teilchen durch
Riilhren gebildet werden sollen, die dann als solche an
den eingetauchten Kerzenkern als unregelméBige Knubbel
anhaften sollen (vgl. Gutachten des gerichtlichen Sach-
versténdigen S. 12).

Der Erfinder des Streitpatents hat demgegeniiber
zur Losung seines Problems einen Weg beschritten, der
in keiner Vorveriffentlichung erwdhnt oder gedanklich
vorbereitet war. Er hat ein Verfahren gewdhlt, das bei
der Kerzenherstellung zumindest ungewthnlich war, indem
er die jedenfalls in griSerem Umfang unerwiinschte
Kristallisation von Stearin bewuBt fordert und soweit
wie mtglich unterstiitzt. Im Gegensatz zur US-Patent-
schrift WA @ verwendet er nur ein Tauchbad, das er
zeitlich um ein Vielfaches verlingert; ferner schafft
er im Gegensatz zur US-Patentschrift U@ eine auf-
gelockerte Oberfliche der Kerze nicht durch Anhaften
vorgebildeter Teilchen, sondern durch eine gesteuerte
Kristallisation unmittelbar auf der Kerze widhrend des
Tauchbades. '

Wenn schon der von der Kldgerin entgegengehaltene
Stand der Technik diese Ldsung nicht als naheliegend er-
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kennen ldB8t, wie sowohl der gerichtliche Sachverstindige
als auch das angefochtene Urteil liberzeugend ausfiihren,
s0 kann im Gegensatz zur Ansicht der Klidgerin auch das
allgemeine Fachwissen zum Anmeldezeitpunkt nicht aus-
reichen, das Ergebnis des Streitpatents als eine ein-
fache handwerkliche MaBnahme ohne erfinderische Qualitédt
zu werten. Dabei muB8 insbesondere, wie schon dargelegt
wurde, in Betracht gezogen werden, daB8 der Erfinder des
Streitpatents schon von der Aufgabe her Uberlegungen
anstellen muSte, in welcher Richtung iliberhaupt eine anders-
artige Schmuckwirkung auf einem praktikablen technischen
Wege zu erzielen war. Gerade die Tatsache, da8 dem Ker-
zenfachmann schon lange Zeit das Stearin als Kerzenma-
terial und seine Kristallisationseigenschaften bekannt
waren, spricht dafiir, da8 die bewuBte und konsequente
Ausnutzung dieser Eigenschaft, die sonst bei der Kerzen-
herstellung iiberhaupt oder jedenfalls in groSerem AusmaB
unerwilinscht war, durchaus nicht nahegelegen hat. Dazu
kommt, daB auch gerade die dafiir verwandte MaBnahme einer
ungewdhnlich langen Tauchzeit bei der Kerzenherstellung
nicht iiblich war. Es mag dahinstehen, ob dem ein allge-
meines Vorurteil entgegenstand; Jjedenfalls wurde eine
Tauchzeit bis zu einer Dauer von 10 Minuten frither nicht
in Erwidgung gezogen, wie die vorbekannten US-Patent-
schriften deutlich zeigen. Wenn der Erfinder des Streit-
patents dazu filir seine LSsung ein durch verschiedene MaB-
nahmen (Tauchzeit, Badtemperatur, Kerzentemperatur, lang-
same Abkiithlung) genau aufeinander abgestimmtes Verfahren
gewdhlt hat, dessen Ergebnis einen deutlichen &stheti-
schen Abstand vom Stand der Technik erkennen l1#8t, so ist,
wie auch das angefochtene Urteil und der gerichtliche
Sachverstdndige im Ergebnis zutreffend annehmen, Erfin-
dungshdhe anzuerkennen.

A
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v.

Die Unteranspriiche sind, woriiber auch zwischen den
Parteien Ubereinstimmung besteht, zumnindest zweckmiBige
Ausbildungen des Hauptanspruchs und werden deshaldb von
diesem getragen.

Senatsprédsident Triistedt ClaBen
Dr. Spreng ist

beurlaubt und des-

halb verhindert,

das Urteil zu

unterschreiben

Triistedt
Schneider Ochmann

AT



	BUNDESGERICHTSHOF

	IM NAMEN DES VOLKES

	X ZR 57/68	URTEIL

	I.


	Ji


