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BUNDESGERICHTSHOF 2083 094

IM NAMEN DES VOLKES

X_ZR_T0/83 URTEIL Verkiindet am

18. Juli 1968
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma CEEED-Verke GmbH in Bl NEEND

- Prozef3bevollmiéichtigte:

Kladgerin, Berufungskliigerin und
Berufungsbeklagte,

Rechtsanwiilte Prof. Dr.

und Dr. @ in 1}
Rechtsanwdlte Dr. VWalter
und Alfred in It

und
Patentanwvidlte Dr. G.W,.
und Dr.-—Inic H.V. in

gegen

dic rirma DGy REIP Company Limited in Ly,

- Prozcfbevollmiichtigte:

Beklagte, Berufungsbeklagte und
Berufungskliigerin,

Rechtsanwalt Freiherr von (D

in K und
Patentanvalte Dr. . in

¥ und Dipl.-Ing. l/ P

in H sowice Patentanwvals

Dipl.- nﬁ - Dr.-Ing. Robert @@
in M

o




Der X. Ziviloenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-—
hofs hat auf dic mindliche Verbandlung von 9. Juli 1968
unter Mituvirkung des Senatsprisidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter Dr. Lischer, ClafBlecn, Triistedt und Ballhaus

fiir Recht erkannt:

Dic Berufung der Xlégerin gegen die Ent-
scheidung des 1. Nichtigkeitssenates des Deut-
schen Patentanmtes vom 25, Oktober 1960 wird
zuriickgeviesen.

Auf dic Berufung der Beklagten wird die
vorgenannte Entscheidung abgeéndert:

- Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werdcen der Kla-
gerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

—— - — - - - —

Die Beklagte war Inhaberin des am 19. April 1930 an-
gemeldeten deutschen Patents 551 467, dessen Dauer gemiR
AHK~-Gesctz Nr. 8 bis zum 16, Mai 1958 verlingert war, Die

., vorlicgendc Nichtigkeitsklage ist erst nach Erldschen des

Streitpatentes erhoben worden. Zwischen den Parteien igt
noch ein Verletzungsprozefl anhidngig, der durch Urteil des
friihercen Ersten Zivilscenates des Bundesgerichtshofs vom

16. Dezember 1958 ~ I ZR 174/57 - (GRUR 1959, 317 £f) an
das Oberlandesgericht Frunkfurt zuriickverwieson und so-
dann von diesem bis zur Erledigung des vorliegenden Nich~-
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tigkeitsverfabren ausgesctzt worden ist.

Die crteilten Anspriche lauten:

1.

nichtig zu erkliren bzw. ibm dic Geltung im Gebiet dex

Verfahren zur Herstecllung von pordscm
Kautschuk aus wiisserigen Kautschukdigs-
pcrsionen, dadurch gekennzeichnet, daf
den Digperaionen schaumbildende Stoffe
zugesetzt verden und die Dispersionen
durch kriftiges Riihren in einen Schaum
verwandelt werden, der noch die nicht
agglonericerten Dispersionen enthdédlt,
vworauf der Schaum durch Trocknen, war-
meenpiindlick machende oder nach cini-
ger Zcit koagulierend wirkende Stoffe ver-
feotigt wird,

Verfohren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzecichnet, dafl das Durchriibren der
Dispersionen durch Einblasen von Luft
oder andercn (Gascn bewirkt oder unter-
stitzt wird.

Verfahren nach Ansgpruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dal die koagulierend vir-
kenden Stoffe, gegebenenfalls zusammen
mit Zusaty-~ und Farbstoffen, vor oder
nach der Schaumbildung cingemischi werden,

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-

kecnnzceichnet, dag der Schaum in Formen
oder auf Unterlagen verfeatigt wird.

Bundesrepublik Deutschland abzusprechen, da ibm nicht

nur dic Ertfindungshohe fchle, sondern der Erfindungsge-

genstand auch durch das nicht vorversffentlichte priori-
tidtsdltere dcutuche Patent 521 307 von Hauscr {angemel-
det am 30. Mdrz 1928, inm folgenden: KDP-Patent) und
durch das glcichfalls prioritiitsiiltere deutsche Patent
570 893 (angeneldet am 7. Dezember 1929 unter Inon-—
spruchnuhme der Prioritit der britischen Anmeldung vom

JLaw — Gesetze und Urteile

Kostenlos
Uber 200 Gesetze

(mobile App)

Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fiir Android JLaw — flr i0OS

DYIN J B8 §§ YorU YURqUaIR( S[E puls Sunjurwes

L, YONY SIDMUTE]

S[I9}1[) 39p 31D

1Znyosad


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

- 4 -

7. Dezember 1928) vorweggenommen sci. Im Erteilungsver-
fahren des Streitpatentes sei zwar versucht worden, das
Strcecitpateont gegeniiber dem KDP-Patent abzugrenzen, die-
ser Versuch scl jedoch mifllungen. In den Anspruch 1 des
Streitpatentes sei zwar der Nebensatz "der noch die nicht
agglomericrten Dispersionen enthdlt" cingefiigt worden,
und der allgemeine Teil der Beuchrcibung habe die beiden
Abschnitte Scite 2 Zeilen 74 - 86 erhalten, jedoch sci

in den - unverdndert geblichenen - Beispielen 1 - 6 des
Streitpatentes nach wie vor cin Verfahren beschricben, das
schon im KDP-Patent von Hauser gelehrt sei.

—— - -

bei insbesonderc dic behauptete Identit&dt des Streitpoe-
tentes mit den beiden in Rede stchenden prioritiitsiilteren
Rechten bestritten.

Der 1., Nichtigkcitsessenat des Deutschen Patentamtes
hat unter Abveisung der weitergehenden Klage durch Ent-
scheidung von 25. Oktober 1960 dahin crkannt, dafBl das
Streitpatent im Gebicet der Bundesrepublik und in VWest-Berlin
nur mit der Malligabe geltend gemacht werden durfte, daf

a) der kennzeichnende Teil des Anspruches 1
dic folgende Fassung hat:

¥... dadurch gekennzecichnet, da den Dis-
persionen gschaumbildende Stoffe sowie kie-
selfluorwasserstofisaures Natrium oder
Kalium oder Ammoniumpersulfat in Mengen
von 1 % oder weniger, berechnet auf das
trockene Kautschukmilehgemisch, als nach
ciniger Zeit koagulierend wirkendec bzw.
wdrmcempfindlich machende Stoffe zugesetzt
und dic Dispersionen durch kriftiges Riih-~
ren in einen Schaum verwandelt werden,
worauf der Schaum durch ‘irocknen und Er-
virmen verfestigt wird,"



b) Anspruch 3 dic folgende Fassung hat:

"Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dafl zusammen mit kicsel-
fluorwvagscerstoffsaurem Natrium oder Xa-
lium oder Ammoniumpersulfat Zusatz- und
Yarbstoffe cingemischt werden."

Dic Kosten des Verfahrens hat der Nichtigkeitssenat
zu 2/3 der Klidgerin, zu 1/3 der Beklagten auferlegt.

—— e A e —— -

trag auf vollige Vernichtung des Strecitpatents und regt
hilfsweise an, dic Anspriiche 1 und 3 wie folgt zu fasscen:

1. Verfahren zur Herstellung von pordcem Kaut-
schuk aug wisserigen Kautschukdispcrsionen,
dadurch gckennzcichnet, dafBl den Dispersioncn
schaumbildende Stoffe zugesetzt werden und
dic im ibrigen unveréndert bleibenden Dio-
persionen durch krédftiges Rilhren in cinen
Schaum verwandelt werden untcr Vermeidung
ciner Agglomeration vor Beendigung des Schaum-
schlagens, worauf der Schaum durch Trocknen,
virmeenpfindlich machende oder nach einiger
4cit koagulicrend wirkende Stoffe verfestigt
vird. -

20 o @ 0 & %0

3. Verfahren nach Angpruch 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, da dic koagulierend wirkenden
Stoffc, gegebenenfalls zusammen mit Zusatz-
und Farbstoffen, nach der Schaumbildung ein-
gemischt werden, wdhrend dic dic Agglomera-
tion herbeifiihrenden Stoffce vor decr Schaum~
bildung nicht boigegeben werden,

- -

antriigen zunichst Aufrechterhaltung des Streitpatentes
nit abgeédnderten, als bloBe Klarstcllung bezcicbneten
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Anspriichen begehrt hatte, beantragt nunmehr in crster
Linic, das Streitpatent mit den erteilten Anspriichen

zu bestidtigen und die Nichtigkeitsklage in vollem Umfang
ahzuweisen; hilfsweise beantragt sic, den Hauptanspruch
wie folgt zu fassen:

1. Verfahren zur Herstellung von pordsem Kaut-
schuk aus wisserigen Kautschukdispersionen,
dadurch gekennzcichnet, daB die Dispersio-~
nen, vorzugsweisc ihre XKonzentratc, gege-
bencenfalls unter Zusatz schaumbildender
Stoffc, durch kraftiges Riihren in einen
Schaum verwvandelt werden, wobei durch Er-
hohung der Viskositit oder sonstige Ein-
stellung des Gemisches auf Koagulations-
verzigerung durch Zusatz bicrfiir gecigne-
ter Agenzien dafiir gesorgt vird, daB vor
Beendigung des Schaumgchlagens keine irre-
vergible Agglomeration cintritt, worauf
der Schaum durch Trocknen und dic warme-
empfindlich machenden oder nach einiger

Zeit koagulierend wirkenden Stoffe ver-
festigt wird.

Beide Parteien beantragen ferner, die gegnerische
Berufung zuriickzuweiscn,

Auf Anfordern des Senats hat Prof. Dr.-Ing. Schoon,
Institut fiir Physikalische Chemie der Universitit Wilrg-—
burg, ein schriftliches Gutachten erstattet, das eor in
der miindlichen Verhandlung vor dem Senat crliutert und
ergénzt bat.

Dic Parteien haben in den beiden Instanzen des vor-
liegenden Nichtigkeitsverfahrens mechrere Privatgutach-
ten cingercicht.

Entscheidungsgriinde:

—— G ———— e S o e = S e G w—

I. Dic erst nach Erliéschen des Strcitpatentes (16. Mai
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1958) erhobene Nichtigkeitsklage ist zuldssig, weil
zvischen den Parteien ecin Verletzungsprozef schuebt.
Bei dem vorlicegenden Alt-Patent ist zu entscheiden,
ob und gegebenenfalls mit welchen Anspriichen cs im
Gebict der Bundesrepublik Deutschland und in West-
Berlin geltend gemacht werden kann (vgl. § 14 des
Ersten Gesetzes zur Anderung und Uberleitung von Vor-
schriften auf dem Gebict des gewerblicheon Rechts-
schutzes vom 8. Juli 1949). Dabei unterlicgen der
Priifung in der Berufungsinstanz angesichts der Haupt-
antridge beider Partcien zuniichst die Anspriiche in der
erteilten Fassung.

II. Das Streitpatent betrifft nach seiner Uber-
schrift und nach den Eingangsworten des Anspruches 1
(Oberbegriff) ein "Verfahren zur Herstellung von poro-
sem Kautschuk aus wédsserigen Kautschukdispersionen'.

1. Der Xrfinder des Streitpatents hat den Stand
der Technik in der urspriinglichen Anmeldung nicht an-
gogeben. Auf die Priiferbescheide vom 15. Januar und
31. Mérz 1931 hat cr sodann dic Aufnabhme der vier Ab-
pdtze Scite 2 Zcilen 58 bis 86 der spiteren Beschrei-
bung vorgeschlagen, wo es heifit:

Es sei zwar bereits bekannt, Schaumgummi durch me-—
chanische Bearbeitung von Kautschuklosungen herzustel-
len. Diese Verfahren hidtten aber den Nachteil, dafi sie
verhiiltnisméflig tcucr seien und dafBl nur LOsungen ge-
ringer Konzentration an Kautschuk benutzt werden konn—
ten (220 Z. 58 - 64)., Bekannt gsei auch, Schwammgummi
aus Kautschukmilch hersustellen, indem man derseclben
Blibmittel in Form von Ammoniumcarbonat u.dgl. zusetze
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und dann dic so erhaltene Mischung durch gecignete Xoagu~
lationsmittel koagulierc. Der so crhaltene koagulicrte
Robkautschuk werde dann der Vulkanisation unterworfen,
vobei die Bldhmittel zur Erzeugung der Porcn dicenten

(aa0 Z. 65 - 73). Es sei ferner cin Verfahren zur Her-
stellung von pordsem Kautschuk aus Kautschukmilch bekannt,
nach welchem die Kautschukmilch durch bestimmte Zusidtze
zundchst agglomericrt, dann in Schaum tibergefiibrt und
schlieBlich vulkanigiert werde (aa0 Z. 74 - 79). - Von
all diesen Verfahren unterschecide sich das voriiegende
Verfahren dadurch, daB der Schwammgummi aus den wisscri-
gen Dispersioncen unmittelbar hergestellt werde, unda zwar
ohne Verwendung von Blinmitteln und obne daB die Kaut-
schukmilch zuvor agglomeriert verde (aa0 Z. 80 - 86).

Hiocraus ergibt sich in Verbindung mit dem. was schon
in der urspringlichen Anmeldung (Beschreibung 5. 1 Z. 10 £1)
iiber den "Zweck" der Erfindung gesugt war, daB dem Streit-
tigem oder portsem Kautschuk oder den dbhnlichen Stoffen
aus deren natiirlichen, kiinstlichen oder konzentricrien
wHdsserigen Dispersionen unmittelbar hersustellen.

—— - - y—

es in der Beschreibung S. 1 Z. 13 - 24, Dispersionen der
vorgenannten Art, die bei Anwendung von Widrme koagulicr-
baxr secien oder koagulierbar gemacht werden konniten oder
denen Stoffe zugesetzt worden scien, durch die sie - die
Dispersionen - in der Kdlte nach einer bestimmbten und
geregelten Zeit als cin Gel abgesetzt wiirden, sollten

in einen schaumigen Zustand versetzt werden, ehe die schau-
mige Massc als cine besténdige, feste, irreversible HMas-

se zum Absetzen gcbracht werde.

E
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Anschlieflend fibrt der Anmelder unter teilweiscr
Wiederholung des bercits Dargelegten auf S. 1 Z2. 25 -~ 45
der Beschreibung wortlich folgendes aus:

UNach der Erfindung werden den wésscrigen Disper-
sionen Schaum bildende Substanzen zugesetzt, wenn
nicht schon geniigende Mengen davon vorhanden sind,
ferner werden ibnen solche Substanzen zugesctzst,
durch die dic Koagulation verzogert wird oder durch
die dic Dispersionen beci Anwendung von Wiarme zum
Geliceren gebracht werden konnen.

Das Gemisch wird krdftig zu ciner gachaumigen Massc
durchgeriihrt, beispiclsweise durch Schaufeln aus
lMaschendraht oder durch Riibrvorrichtungen, wie
sic bei Teigmisch- oder kischlagmaschinen benutszt
werden, oder auch durch Einblagen von ILuft oder
eines anderen gecigneten Gases in die Dispersion;
die Dispergsion wird dann im schaumigen Zustand
beispiclsweisc in offcne IFormen gegossen und ab-
sctzen gelasgen. Darauf wird das Gemisch vulkani-
siert und durch beliebige geeignete bekannte Hit-
tel getrocknet."

Uber die Bedingungen, unter denen die Erfindung mit
krfolg ausgefiihrt werden kann, heiBt es sodann (S. 1
Z. 49 bis S. 2 Z. 7 der Beschreibung):

"Es ist crforderlich, dafl Schaum bildende Stoffe,
wie Seife, Scifc bildcende Stoffe oder Saponin an— i
wesend sind. Solltcen diese nicht schon in geniligen-
der ilenge vorhanden scin, so werden sie in dcrar-—
tigen vorher bestimmten Mengen zugesetzt, dall das
jeweils gewlinschte Produkt erhalten wird. Die
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Viskoositiit des Gemisches mufl grofl genug scin,

s0 dafl ein krdftiger Schaum crgiclt werden kann,
Falls dic Viskositit der wéEsscrigen Dispercion
erhoht werden mufl, so darf dies nicht durch Mit-
tcl erfolgen, durch die die Oberflédchenspannung
der Kautschukmilch unzweckmiilig vergroflert wird,
Die Stoffce, dic zum Koagulieren benutzt werden,
dirfen den Schaum nur wenig oder gar nicht zer-
storen., Es wurde gefunden, dafl in Verbindung bei-~-
spiclsweise mit Ammoniumoleat kiesclfluorwasser-
stoffsaures Natrium oder Kalium oder Ammonium-
persulfat als geceignete Stoffe benutzt werden
ktnnen."

In den folgenden Absiétzen der Beschreibung befaf3t
sich der Anmclder u.a. mit dem Zeitpunkt des Zusatazes
der Mittel, mit Temperaturangaben, mit den in Betracht
kommenden Dispersionen, insbesondere mit Kautschukkon-
zentraten.

Im lbrigen corlidutert der Anmelder den Erfindungs-
gegenstand durch sechs Beispiele.

7. Aus alledem crpgibt sich in Verbindung mit dem
Hauptianspruch, dall das stroltpatentgemiiBe Verfahren zur
Herstellung von pordsem Kautschuk (¥ndprodukt) durch fol-

- - - g—-—

e - = o———
- —— N e e g S o— - - v

——— — - -

(aa) vor Beginn des Schaumschlagens: schaum-
bildende Stoffe (soweit nicht schon in
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geniligender Menge vorhanden),

bb) vor Beginn, spidtestens vor Beendi-
gung des Schaumschlagens: wirmeemp-
findlich machendc oder nach einiger
Zeit koagulierend wirkende Stoffe,

in cinen bchaum verwvandelt, dor DOCh.dle
nicht agglomerierten Dispersionen ent-
hdlt,

¢) der Schaum wird durch Einwirkung der friher
zugesetzten Stoffe (oben unter 2 a/bb), ge-
gebenenfalls unter Einwirkung von Wérme.
verfestigt und getrocknet.

- B e W e e A We e e A e S o ——

e e D v —— = — = o - —— —_———

Dafl dic in diesem Untermerkmal aufgefihrten Mittel
auch nach schon begonnenem Schaumschlagen bis zu desscen
Beendigung noch beigefiigt werden konmnen, ist S. 2 Z. 8 -
15 der Begochrcibung ausdriicklich gesagt. Es heift dort,
das "Koagulationomittel, gegebenenfalls auch mit Zusatz-
stoffen, und dic Farbstoffe! konnten nach Belicben "dem
Schaum statt der noch nicht zu Schaum geschlagenen Dis-
persion zugesetzt werden"., In diesem Fallce werde "“das
Schaumschlagen ... kurze Zeit fortgesetzt, damit eine
vollkommen gleichméBige Verteilung gewdhrleistet wird".
Auf dic dort beschricbene Arbeitsweise ist erkennbar
Anspruch 3 des Streitpatents abgestellt, der von einer
Einmischung jencr Mittel "vor oder nach der Schaumbil-
dung" spricht. Mit den Worten "Schaumbildung" (in An-
spruch 3) bzw. "Schaum" (an der zitierten Beschreibungs-
stelle) ist demnach nicht der nach beendetem Schaumschla-
gen gegebene Zustand gemeint, sondern der Zustand der

1
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Schaumbildung nach Beginn des Rilhrens und bei noch fort-
daucrndem Arbeitsprozef.

e e - e o - e e . e o - e e e A e e - - — o S O —

a) Der Relativsatz "der noch dic nicht agglomericr-
ten Dispersionen enthdlt" bringt an sich keinen Verfah-
rensschritt zum Ausdruck, sondern enthidlt eine Zustoands-
beschreibung. Im urspriinglich angemcldeten Anspruch hat-
te eu geheiflen, das Rilhren bewirke 'Y‘einen Schaum aus den
noch in recversiblen Zustand befindlichen Dispersioncn
oder Emulsionen und cinem Gas". Die in die Patentschrifit
ubergegangene Fassung wurde vom Priifer im Bescheid vom
8. August 1931 vorgeschlagen und vom Anmelder iibernon-
men, um -~ wic s8ich aus den Ertecilungsakten ergibt - das
Streitpatent noch schédrfer gegeniiber dem prioritiitsdl-
teren KDP-Patent abzugrenzen, beziliglich dessen der kursz
zuvor in dic Beschreibung aufgenommenc Passus S. 2 Z. 74 -
79 der Streitpatentachrift (vgl. oben zu II 1) schon be-
sagte, daB nach jenem Verfahren "Kautschukmilch durch be-
gstimmte Zusitze zuniichst agglomericrt, dann in Schaum
ilbergefihrt und schliceflich vulkanisiert wird". Die kin-
fiigung in Anspruch 1 ist somit in Zusammenhang mit der
ziticrten Beschreibungsstelle 2u schen und zu werten.

b) Der gerichtliche Sachversténdige bezcichnet als
"Agglomeration': cin "Zusammenballen von Teilchen', -
fir den hicr gegebenen Fall der im Iatex dispergierten
Kautschukteilchen: die Neutralisierung ibrer negativen
Ladungen durch in die Dispersion eingefiihrte positive
Ionen, welche dic AbstoBfkridfte aufheben und eine Ver-
klecbung der Teilchen miteinander bewirken. Die Agglo-
meration sei zundchst dem blofien Auge nicht sichtbhar,
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Erst bhei Agglomeration groBercr Teile entstinden -

dem suge sichtbarce - Flockulate. "Koagulicren' sci
demgegeniiber die endlose Verfilzung von Latexteilchen
in allen drei Dimensionen. Es bedeutc die "Abtrennung
der dispergierten Tcilchen vom Dispersionsmittel". Die-
scr Koagulationsprozcfl filhre bei konsentricrten La-
tices "zu cinem geschlossenen Gel lber das gesamte Volu-
men" (Gutachten S. 5 - 10). Agglomeration und Koagula-
tion secien, s0 hat der gerichtliche Sachversténdige in
Ubercinstimmung mit scinem schriftlichen Gutachten in
der miindlichen Verhandlung ilibcrzcugend dargelegt, zu-
mindest bei dem Kautschuklatex und scinen Konzentraten
jedoch verschicden, dies als lPolge unterschicdlicher
Wirkungsmechanismen: bei der Agglomeration wiirden vie-~
le kleinc Teilchen zu groBeren und wicder griofieren
Finheciten '"zusarmengeschlagen', das Scrum bleibe aber
dic zusanmenbéngende Phase; bei der Koagulation dage-
gen wirden dice vielen Einzcelteilchen '"iiber Fliussigkeit
miteinander vernctzt', der Werkstoff (Kautschuk) werde
fest, die Struktur des Koagulats sei einc endlose. Ganz
anders sei es bel Agglomeraten, z.B. bei der mit blollem
Augce sichtbaren PFlockulation, die bei Dispersionen von
vesonders niedriger Konzentration selbst in Ruhe auf-
trete und beimm Ribhrvorgang kaum ganz zu unterbinden
gci. Ergiénzend hicrzu hat der gerichtliche Sachverstin-
dige u.a. noch ausgefiibhrt, bei hoher Konzentration des
Latex sel cine Koogulation ohne vorherige Agglomeration
nmoglich; bei niedriger Konzentration sci dagegen cine
vorherige Agglouncraion wohl unauwsweichlich, das ¥End-
produkt sci dann in der Regel allerdings auch schlech-
ter. Dic Konzentrationsgrenze lasse gich nicht genau
bestimmen; sic hiénge von verschiedencn Bedingungen ab,
30 u.a, auch von der Intensitiit des Rihrens.
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c) Nach Auffassung des gerichitlichen Sachverstindigen
ist dexr Hinweis, daB der Schaum nach dem Rilhren "noch
dic nicht agglomericriten Dispersioncen enthidlt", vom
Durchschnittsfachmann dahin zu verstchen, da3 im Streit-
patent dic Lehre erteilt ist, ein Agglomerieren der Teil-
chen jedenfalls bis zum beendeten Schaumschlagen im Rah-
men deg Moglichen zu unterbinden.

Dem tritt der erkennende Senat bei. Dic damit in

der '"Zustandsbeschreibung! des zitierten Relativsatzes
gegebene Lehre wirkt sich bestimmend auf dic iibrigen Merk-
male des Hauptanspruchs aus. kg ist damit - dem Durch-
schnittsfachmann erkennbar - dic Lehre gegeben, dic Ver-~
fahrengbhedingungen so aufeinander abzustimmen, dafl die
Koagulation crst nach Becndigung des Schaumschlagens cin--
tritt und vorher keinc Agglomeration - jedenfalls nicht
in nennenswvertem Umfange -~ stattfindet. Dadurch ist die
weitere, im Streitpatent erteilte Lehre ergdnzt, schon
vor dem Schaumschlagen die angestrebtc Koagulation daurch

Iuft ;y_§9@_gg_gpg;gg§ypgt vierden konne. Nach den iiber-
zeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverstindigen
iondelt cs sich dabel schon deshalb um ein technisch sinn-
volles Anliecgen, weil cin gleichm@Biger, durch Agglomera-—
tiongvorginge nicht gestsrter Verlauf des Koagulations-
prozesses c¢in in der Struktur und in Ausschen einbeitli-
ches, qualitativ gutes Enderzougnis crwarten 1484,

d) Mit dem gerichtlichen Sachverstiéndigen ist der
crkennende Senat der Auffassung, dall damit cinc fcrtlge

..—.—._.-——--—...-—-———.

L
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und nicht etwa cince bloBe Aufgabe gestellt ist. Der
im Untermerkmal 2 b gebrachte Hinweis auf den Zustand
der Dispersion nach beendetem Schaumschlagen verdcut-
licht dem Fachmann hinrecichend, worauf er bei Ausfiih-
rung decs streitpatentgemdfiecn Verfahrens besonders zu
achten hat: er muB8 dic Koagulation zeitlich so stcu-
ern, Gaf sic erst nach becendetem Schaumschlagen eian-
tritt; ferner mufl er gecignete Vorkehrungen treffen,

daB Agglomerationen wihrend und infolge des Schaumschla-~

gens moglichst unterbleiben. Wie er dies im einzcelnen

crrcicht, ist sciner Uberlegung und Versuchen auf Grund

seines Fachwissens iiberlassen. Nach den ubcerzeugenden
Darlegungen des gerichtlichen Sachversténdigen weiB
der Pachmann, dafl angesichts der Variubilitiit des Na-
turlatex dic Rezeptur dem Latex angepaBt werden mufd
und daf} ¢r gsich je nach Art des Latex an sich bekann-
tor Mittecl bediencn mufl, um dem Losungsprinzip zu ge-
nligen; dic in der Strceitpatentschrift mitgeteilten
sechg Versuchsbeispiele bieten hierbei wertvolle Hin-

wveise,

Dies gilt im besonderen fiir die Wahl des Ausgangs-—

stoffcos, ferner fiir die Wahl des Koagulationsmittels,
fiir die Zugabemenge, den Zugabezeitpunkt, fiir die Be-
handlungstemperatur und die Behandlungsdauer, fiir Ge-
staltung und Rotationsgeschuindigkeit der Rihrorganc,
etuvaige ®Binblasvorrichtungen, fiir den etwaigen Zusatz
von schaumbildenden und viskositédtserhohenden Mitteln,
von Stabilisatoren, Farbstoffen usw,

Nach Auffassung des Senats ist es daher entgegen
der vom Bundespatentgericht in der angefochtenen Ent-

fir

scheidung vertretenen Auffassung weder mbglich noch notbig,




- 16 -

die Riickwirkung der in dem erwibnten Relativsatz (“der
noch dic nicht agglomericrten Dispersionen enthilt")
gegebenen ILebre auf den gesamten Anspruch bei cinzel-
nen Anspruchsmerkmalen durch deren Beschriédnkung zum
Ausdruck zu bringen.

Was im besonderen dice Wahl des Ausgangssboffes be-
trifft, so wird der Fachmann vorzugsweise Konzentrate
als Ausgangsstoff in Erwdgung ziehen, mag auch der Haupt-
anspruch von "Dispersionen” schlechthin sprechen und
dic Beschreibung (S. 1 Z. 13) “natiirliche, kiinstliche
oder konzentrierte wéasserige Dispersionen' nebeneinan-—
der nennen. Schon der Umstand, daB in allen sechs Ver-
suchsbeispielen des Streitpatents nur Konzentrate als
Ausgangsstoff gewithlt sind, wird dem Fachmann den Ge-
danken nahe lecgen, dafB Hauptanwendungsgebict des streit-
patentgemiiBen Verfahrersund wohl auch secin besondcrer
tochnischer und wirtschaftlicher Vorzug dic unmittelba-
re Verwendbarkeit von Konzentraten (ohne die Arbeits-
stufe der Verdinnung) sein dirfte. SchlieBlich wird der
Fachmunn wissen oder nach einigen Versuchen merkon, daf
bei Dispersionen von hoher Konzentration unerwiinschte
Agglomerationen, zumal Flockulationen, und damit Sto-
rungen im Ablauf des angebahnten Koagulationsprozesses
im allgemeinen weniger zu besorgen sind.,

Vieipt somit dic Lebre des Streitpatents inhaltlich
wic auch nach den nitgeteilten Beispielen auf cin cin-
deutig bevorzugtes Gebiet ihrer praktischen Anwendung,
so ist sic doch nicht auf Konzentrate als Ausgangsstoffe
beschrénkt, cbensowenig auf bestimmte Koagulationsmittel
oder Zugabemengen. Richtig ist zwar, daB, je hoher die
Konzentration ist, sich um so sichercr die Agglomeration
vermeiden 1liBt. Da jedoch wegen der Variabilitidt der an-
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deren Bedingungen ecine Grofle fiilr die Konzentration
nicht genau festgelegt werden kann, kann auch keine
Beschrénkung des Anspruchswortlauts auf cine bestimm-
te Kongentration erfolgen.

Fiir ibre Behauptung, dic Lehre des Streitpatents
scl nicht ausfiihrbar, hat dic Klidgerin noch geltend ge-
macht, Versuche hidtten ergeben, dafl die Beispicle des
Streitpatents nicht nacharbeithar scien. Demgegeniiber
hat der gerichtliche Sachverstdndige iliberzeugend ausge-
fiihrt, dic Nacharbeitbarkeit sei bei Verwendung eines
Latex, wic er im Anmcldezeitpunkt des Streitpatentes
verwendet worden sei, gegeben gewesen., Bei Verwendung
des hecutigen, nach génzlich anderen Gesichtspunkten
hergestellten Latex milsse der Fachmann freilich die Be-
dingungen der Versuchgbeispiele cetwas modifizicren, um
zu brauchbarcen Ergebnissen zu kommen. Dic Behauptung
der XKligerin spricht sonach nicht gegen die Ausfiibrbar-
keit des Strecitpatents durch einen Durchschnittsfach-
nonn auf dem Latexgebiet. Entscheidend ist, dafl der
Fachmann heutce wie damals die Mdglichkeit hat, mit an
gsich bckannten HMitteln dem Losungsprinzip des Streit-
patents zu genligen, d.h. widhrend des Schaumschlagens
den Grundzustand des latex zu erhalten und die Koagu-
lation (zcitlich verzogert) gleichmdBig und durch Lgglo-
merationgsvorginge nicht gestirt herbeizufilbren. Beden-
ken gegen die Ausfiihrbarkeit des Streitpatents gind
selbst dann nicht gegeben, wenn man davon ausgecht, daB
cinzelne geringe Agglomerationen bei cinem realen
System, wie es bhier vorlicgt, als Folge des Rilbrvorgangs
nic restlos zu vermeiden gsind.
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ITI. Der Gegenstand des Streitpatents ist durch
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Es geht beil dieser Erfindung von Hauser wie beim
Streitpatent um die Herstellung von pordsem Kautschuk
(Schaumgummi, Schwammgummi) aus wisserigen Dispersionen
des Latex. Wie beim Streitpatent ist als eine der Ar-~
beitsstufen das Schaumschlagen vorgesehen, Wéhrend je-
doch nach der Lehre des Streitpatents die Verfestigung
des Schaumes durch eine bewufit verzidgert einsetzende
Koagulation erfolgen soll und Agglomerationen widhrend
und infolge des Schaumschlagens 2zu unterbinden sind,
empfiehlt das KDP-Patent umgekehrt, schon vor dem Schaum-
schlagen die Teilchen durch geeignete chemische Zusétze
zu agglomerieren. Es wird als "Grundgedanke" jener Er-
findung bezeichmnet, "durch entsprechend gefiihrte Agglo-
meration ... von vornherein fiir ein stabiles Schaumge-
riist zu sorgen" (S. 2 Z. 6 f£f). Als Ausgangsstoff nennt
das einzige Versuchsbeispiel (S. 2 Z. 17 £f) eine aus dem
Konzentrat Reverte zuvor hergéStellte, auf 20 % verdinn-
te Kautschukmilch. Ebendort wie auch in Anspruch 2 ist
Calciumformiat als "agglomeriérendes Mittel" ausdriick-
lich empfohlen: nach Bekundung des gerichtlichen Sach-
versténdigen ein leicht 18sliches, sebr schnell wirkendes
Pr&éparat, das entspfechehd der Lehre jenes Patentes auch
sehr schnell, nadmlich noch vor Beginn des Schaumschlagens,
seine Wirkung entfalten so0ll; hei Dispersionen von nur
20 %, wie im Versuchsbeispiel mitgeteilt, sind die Vor-
aussetzungen fir eine Agglomeration der Teilchen nach

{f
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Bekundung des gerichtlichen Sachversténdigen ohne wei-
teres gegeben, cin Agglomerationsprozefl erscheint bei
dieser niedrigen Konzentration und bei Zusatz von Cal~
ciumformiat sogar unvermeidbar.

Dem KDP-~-Patent liegt somit ein ganz anderer Wir-
kungsmechanismus als dem Streitpatent zugrunde.

it e Pt e R e e B T - . o B - G - V- o e G M G S G W S — g -
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Dieses Patent betrifft ein "Verfahren zur Herstel-
lung von Kautschukgegensténden aus Kautschukmilch'". Nur
im letzten Absatz der Beschreibung (allgemeiner Teil,

S. 3 4. 23 — 48) sowie in einem "Beispiel 3" (S. 3 Z. 120
ff) ist die Herstellung von Schaumgummi ("Schwammkaut-
schuk") ausdriicklich genannt und bebandelt. Im iibrigen
crwahnt die Beschreibung nicht die Arbeitsstufe des
Schaumschlagens, des Rithrens, Lufteinblasens, des Bldh-
mittelzusatzes oder auch sonstige Mittel zur Erzielung
der Porositédt der Dispersion.

Nun ist aber durch Einsicht in die beigezogenen Er-
teilungsakten jenes &dlteren Rechits bestdtigt und heute
zwischen den Parteien unstreitig, daB die beiden zuvor
genannten Stellen der spiteren Druckschrift (S. 3 Z. 23 -
48 und "Beispiel 3") erst nach dem Prioritédtsdatum des
Streitpatents in die Anmeldung jenes dltercn Rechtes cin-
gefigt wurden, n@mlich durch die am 17. August 1932 iiber-
reichiten neuen Anmeldungsunterlagen (ErtA Bl. 6). Erst-
malig in der Eingabe vom 9. Dezember 1930 (Erti Bl. 39)

- also gleichfalls nach Anmeldung des Streitpatents -
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hatte der Anmelder jenes #dlteren Rechts schon in all-
gemein gehaltener Form auf die Brauchbarkeit des von
ihm beanspruchten Verfahrens auch fiir die "Herstellung
von Gummigegenstidnden mit schwammigem oder zelligem
Gefilige aus Latexschaum'" hingewiesen.

Umgckehrt enthielt aber die urspriingliche, im Priori-
tédtszeitpunkt des Streitpatentes noch zur Priifung stehen-—
de Anmeldung jenes Hlteren Rechtes einen ersten Absatz
der Beschreibung und einen sprachlich darauf abgestimm-
ten Anspruch 1, wonach Schutz begehrt war fiir "die Her-
stellung von Gegensténden aus Gummi oder éhnlichem Ma-—
terial nach einem oder mehreren der Verfahren wie Auf-
streichen, Tauchen, Imprédgnieren, Spritzen, PFormen, Aus-
stoflen oder Elektrophorese', Diese Formulierung entsprach
der Anmeldung zum britischen Grundpatent und ging in die
(noch vorversffentlichte) britische Patentschrift 326 210
iiber (vgl. unten zu IV 8). Im deutschen Anmeldungsverfah-
ren wurde dagegen nach Einreichung der schon erwé@hnten
neuen Unterlagen vom 17, August 1932 der urspriingliche
Absatz 1 der Beschreibung ersatzlos gestrichen und durch
Neufassung des Anspruches 1, die in die spdtere Patent-
schrift 570 893 iiberging, von einer Aufzéhlung der mog-
lichen Herstellungsweisen abgesehen, die ja nach Binfii-
gung des Beispieles 3 auch nicht mehr pafite.

Begziliglich der urspriinglichen Anmeldung indes ist
der gerichtliche Sachversténdige der Auffassung, das
Fehlen eines Hinweises auf die Herstellung von Schaum-
gummi und auf die dazu notigen Arbeitsschritte einersecits
und die eingehende Aufzéhlung in Betracht kommender Ar-
beitsweisen anderseits (gleich zu Eingang der Beschrei-
bung und, im Hauptanspruch) hdtten den Fachmann von damals

/f
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weder bei erstem Lesen noch nach ndherer Uberlegung auf.
den Gedanken gebracht, das in der priorithdtsiditercn
Anmeldung empfohlene Verfahren sci auch fiir die Her-
stellung von Schaumgummi brauchbar, man brauche dazu
nur die zgusédtzliche Arbeitsstufe des Schaumschlagens
einzubauen. Zwar sei man damals schon wie auch hecute
geneigt gewesen, neue Verfahren zur Herstellung von
festem Gummi auch auf ihre Brauchbarkeit fiir die Her-
stellung von Schaumgummi in Erwdgung zu ziehen, indes
sei man damals bestrebt gewesen, bei einem schon cin-
geleiteten chemischen Prozefl wie der in jenem &dlteren
Verfahren angestrebten Koagulation jede Bewegung auszu-
schalten. Die Turbulenz der Dispersion, die das Schaum-
schlagen zur Folge habe, hédtte den Fachmann von damals
geradezu schockiert. Wenn iiberhaupt eine Anwendung des
Verfahrens nach der Anmeldung jenes dlteren Rechts auf
die Herstellung von Schaumgummi fiir den Fachmann von
damals gur Diskussion gestanden habe, so hdtte er ver-
sucht, eine Porenbildung durch das damals allein iibliche
Mittel zu errcichen, Bldhmittel zuzusetzen, wobei cine
Turbulenz der Dispersion und eine Sttrung des cingelei-
teten Koagulationsprozesses nicht zu besorgen sei.

Dieser Wertung des gerichtlichen Sachverstidndigen
tritt der Senat bei. Zwar meint die Kldgerin, Turbulenz
der Dispersion sei auch in der Anmeldung zum &ltercn
Recht in Kauf genommen, denn die Arbeitsweisce des Sprit-
zens sei dort zugelassen. Indes verkennt die Kldgerin,
worauf der Sachversténdige zutreffend hinweist, daB beim
Spritzen die Teilchen nicht ungeordnet und frontal auf-
einanderstoflen, wie beim Schaumschlagen unvermeidlich

und sogar gewollt, sondern daB sie im wesentlichen laminar

aneinander vorbeigleiten. Auch ist das Spritzen nicht

41
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wie das Schaumschlagen Arbeitsstufe in einem noch fort-
dauernden Arbeitsprozef sondern Abschlufi: eine besonderc
Form zum Absetzen des bereits fertigen Erzeugnisses.

Nach allem hinderte das dltere Patent im Umfang der
im Prioritatszeitpunkt des Streitpatents vorliegenden
Anmeldung nicht die Schutzfdhigkeit der im Streitpatent
erteilten Lehre. Diese ist nach Aufgabe und Losungsmit-
teln eine andere als die des dlteren Rechts. Auch die
Annabme, es sei in den urspriinglichen Unterlagen ein all-
gemeiner, sich auch auf die Herstellung von Schaumgummi
bezichender Erfindungsgedanke offenbart, scheidet nach
dem Dargelegten aus.,

IV. Bei Anmeldung des Streitpatents war die dort er-
teilte Lehre gegeniiber dem Stand der Technik neu:
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Die Druckschrift beschreibt ein Verfahren zur Gewin-
nung von Kautschuk, Guttapercha und Balata durch Koagulie-
ren von Pflanzenmilchséften mittels fluorhaltiger Stoffe.
Es geht lediglich darum, den Ausgangsstoff Naturlatex ver-
sandfertig zu machen, indem PFdulniserreger ausgeschieden
werden, das Wasser durch Pressen aus dem Gummi entfernt
und so ein Konzentrat erhalten wird. Enderzeugnis ist
also nicht fertiger Schaumgummi.
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Bei dem hier beschriebenen "Verfahren zur Herstel-
lung eines elastischen Schaumes durch mechanische Bear-
beitung einer Kautschuklosung" wird unter atmosphéri-
schem oder hdherem Druck der Schaumzustand erzeugt, durch



Heif3~ oder Kaltvulkanisierung fixiert und darauf das
Losungsmittel entfernt. Schon die Wahl von Losungen
als Ausgangsstoff und die dem Losungsmittel zugedach~
te Funktion - sein Vorhandensein bis zur beendeten
Vulkanisierung und seine anschlieflende Entfernung -
zeigen, daB8 ein anderer Weg als beim Streitpatent ge-

wahlt ist.
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Hier wird vorgeschlagen, zum Koagulieren von Kaut-~
schukmilch - also von frischem, nicht ammoniertem Latex -~
Losungen der milchsauren Salze des Aluminiums zu ver-
wenden. Es geht nicht um die Herstellung von Schaumgummi.
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Pordse Gummimischungen sollen hier aus Gummimilch
(Naturlatex) durch Zusatz von Bldhmitteln hergestellt
werden. Im Gegensatz hierzu wird beim Streitpatent durch
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Die Kldgerin weist darauf hin, daB im Beispiel 9
der hier in Rede stehenden Entgegenbaltung vom "Einriih-
ren" des Koaguliermittels gesprochen wird; dies ist in-
des nicht, wie weitere Stellen der Entgegenbaltung cr-
kennen lassen, ein Schaumschlagen im Sinne des Streit-
patentes, sondern nur ein griindliches Verteilen des
Koaguliermittels in der Masse zur Erbaltung eines glecich-
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Rithren versetzt, bis ... ein gleichmédBiger Rahm entsteht";
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Beschrieben wird hier ein Verfahren zur Herstellung
von Kautschukmischungen aus Kautschukmilch, der ein koa-
gulationsverzogerndes Mittel zugesetzt ist. Die an-
schliefiende Koagulation und Trocknung wird durch Ver-
dampfen des VWassergehaltes der Mischung bewirkt; dabei
8011l dauerndes Riihren wdhrend des Koagulier- und Trock-
nungsvorganges die Homogenitidt der Mischung gewdhrleisten.
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Der Verfasser legt dar, daBl die Nachteile der Haut~
bildung bei Erhitzung von ILatex nur unvollkommen durch
Ribren bckémpft werden kdnnen, weill dann sich Schaum
bilde. Damit weist Hauser nur auf die bekannte Tatsache
hin, daB Iatices wie andere Fliissigkeiten schdumen. Von
eginer Ausnutzung dieser Erscheinung zur Herstellung von
Schaumgummi ist nicht die Rede.
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fication_vom_20. Januar_ 1930)

Diese Druckschrift, deren Vorvertffentlichung nicht
umstritten ist, beschreibt die Herstellung von Kautschuk-
artikeln ("Rubber articles") aus konzentrierten wisserigen
Dispersionen von Kautschuk oder dhnlichen pflanzlichen
Harzen. Die Gelierung wird durch Erwdrmen des Latex her-
beigefiibrt, dem vorher kleine Mengen eines oder mehrerer
nicht koagulierend wirkender Mittel zugesetzt worden sind,

.
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die sich durch Erhohung der Tempecratur zersetzen oder
aber sich derart beeinflussen, daB eines oder mehrere
sauere Koagulationsmittel entstchen.

Nachdriicklicher noch als schon im schriftlichen
Gutachten (S. 22) hat der Sachverstindige in der miind-
lichen Verhandlung in Zweifel gezogen, daB der Fach-
mann unter "Rubber articles" auch Schaum- oder Schwamm-
gummiartikel verstehen werde. Die Kldgerin weist dem-
gegentiber darauf hin, daB8 S. 3 Z., 52 ff ein vorbekann-
tes Verfahren zur Herstellung von Schaumgummi genannt
ist. Dies trifft zu, indes handelt es sich nur um die
Darstellung des Standes der Technik. Der Hinweis aa0O
Z. 52 £ff und ebenso der spatere Hinweis aaC Z. 64 ff
auf ein weiteres vorbekanntes Verfahren haben den Zweck,
anschliceBend daran (aa0 Z. 83 ff) mit besonderem Nach-
druck hervorzuhecben, dafl beim Verfahren nach dem bri-
tischen Patent 524 104 nicht wie bei den beiden als vor-
bekannt bezcichneten Verfabren Kautschukmilch sondern

- o e - s —

ist zwar gesagt, daBl dem Iatex ein Koaguliermittel zu-
gesetzt wird; nichts gesagt ist aber ilber die Art und
Weise der Porenbildung, insbesondere nichts iber ein
Schaumschlagen der mit dem Koaguliermittel versehenen
Dispersion. Gleiches gilt aber auch beziiglich des in

dem gerichtlichen Sachverstédndigen ist der Senat der
Auffassung, daf die Lehre des britischen Patents %24 104,
wenn sie 8ich liberhaupt auf die Herstellung von Schaumn-
gummi bezieht, nach dem damaligen St¢ande des Fachwissens
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nur ein Verfahren zum Inhalt haben konnte, bei dem die
Poren durch Zusatz von Bldhmitteln gebildet werden. Wie
der Sachverstédndige in der miindlichen Verhandlung iiber-
zeugend dargetan hat, muBte dem Fachmann von damals e¢inec
Porenbildung im Wege des Schaumschlagens als ungeeigncet

erscheinen,

Nach allem feblt dem Verfahren nach dem britischen
Patent 324 104 wie den dort als vorbekannt bezeichneten
dltercen Verfahren zumindest die im Streitpatent verlangte
Arbeitsstufe des Schaumschlagens.
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Es handelt sich uﬁ das Parallelpastent (Grundpatent)
zu dem oben (unter III 2) eingechend erdrterten nicht vor-
verbffentlichten prioritédtsidlieren deutschen Patent
570 893. Die vorveroffentlichte britische Patentschrift
entgpricht in allen wesentlichen Punkten der bei Anmel-
dung des Streitpatentes vorliegenden Anmeldung zum spd-
teren deutschen Patent 570 893. In der britischen Patent-
schrift fehlt demnach einerseits jeglicher Hinweis (et-
wa in einem Beigpiel 3 odexr im SchluBabsatz der Beschrei-
gumniherstellung, anderaeits nennt aber der erste Absatz
der Beschreibung ebenso wie die urspriingliche Anmeldung
des deutschen Rechts die in Betracht kommenden Bearbei-
tungsweisen: Aufstreichen, Tauchen usw. (vgl. oben zu
III 2). GemdB dem oben (zu III 2) nidher Ausgefiihrten konn-
te der ¥Fachmann auch die vorvertffentlichte britische Pa-
tentschrift 326 210 weder dahin auslegen, noch selbst bei
grindlicher {berlegung ihr die Anregung entnehmen, das
dort empfohlene Verfahren sei auch fiir die Herstellung
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von Schaumgummi brauchbar, dic Porenbildung erfnlge
dann durch Schaumschlagen.

Nach allem war die Lehre-des Streitpatents im
Prioritéatszeitpunkt weder bekannt, noch durch priori-
tdtsdltere Losungen im Sinne des § 4 Abs., 2 PatG vor-
weggenommen.
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Entsprechend der Aufgabe des Streitpatents kommen
als vergleichbar hinsichtlich der Frage des technischen
Fortachritts nur solche vorbekannten Verfahren in Be-
betreffen, d.h. 8duBerstenfalls die oben zu IV 2, 4 und
7 behandelten Verfahren.

Gegentliber den Verfahren oben zu IV 2 und 4 ist das
streitpatentgeméiBe Verfahren schon deshalb fortschritt-
lich, welil es die Herstellung von Schaumgummi unmittel-
barkeit auch nicht begrenzt sein. Ein vorheriges Verdiin-
nen des am Fabrikationsort angelicferten Konzentrates
vor Beginn des cigentlichen Produktiongprozesses, wie fiir
die beiden #dlteren Verfahren zu IV 2 und 4 geboten, ist
unndtig: Ganz im Gegenteil ist der hohe DRC-Gehalt des
Konzentrates dic beste Gewdhr dafilr, daB beim Schaum-
schlagen unerwiinschte Agglomerationen unterbleiben und
dafl statt dessen - zeitlich bvewuBt verzdgert und gesteu-
ert ~ sich eine gleichméBige und einheitliche Koagulation
vollzieht, wobei die AusschuBquote relativ sehr niedrig
sein wird.

4
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Ein weiterer Vorzug des Streitpatentes, gleichfalls
bedingt durch die unmittelbare Verwendbarkeit von XKonzen~
traten (70 - 75 DRC) statt natlirlicher Latices mit nur
geringer Konzentration (20 - 25 DRC) oder gar von Lésun-
gen, ist, wie der gerichtliche Sachversténdige gleich-
falls iiberzeugend dargelegt hat, die fiir den tatsicnli-
chen Gebrauch wie fiir das Auge bessere Qualitdt des End-
produktes., Wie der Sachverstdndige in der miindlichen Ver-
handlung auf Vorhalt der Beklagten ausdriicklich bestiatigt
hat, war der nur geringe wirtschaftliche Erfolg des KDP-
Patentes (oben zu III 1) maBgeblich dadurch mitbhedingt,
daf man nur mit niedrig konzentrierten Dispersionen ar-
beitete, so daB sich dort wegen der starken Schrumpfung
"kein schones und kein, ansprechendes Produkt" ergab.

beitende Verfahren ist dasjenige nach dem britischen Pa-
tent 324 104 (oben zu IV 7). Vorausgesetzt, daB es iiber-
viirde die Porenbildung dort (ebenso wie bei der Ldsung
oben zu IV 4) nicht durch Schaumscblagen sondern durch
Zugabe von Bldhmitteln erfolgen. Von der schlechteren
Steuerbarkeit und der Verlangsamung des Produktionspro-
zesses einmal abgesehen, bewirkt jedoch die Zugabe von
Blahmitteln einen Kugelschaum, der fiir Schaumgummi weit
weniger ideal ist als der durch krédftiges Ribren, durch
Schlagen oder durch Einblasen von ILuft erzielbare Po-~
lyederschaum (vgl. Sachverstiéndigen~Gutachten S, 11 und
24)., Auch dem hier in Rede stehenden britischen Patent
ist somit das Streitpatent technisch iiberlegen.

Der gerichtliche Sachverstédndige sieht im streit-~
patentgeméien Verfahren einen '"erheblichen technischen
Vorteil" und stellt fest, dafl die Lehre des Streitpaten~
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tes die technische Entwicklung '"in sehr starkem MaBe
beeinfluBt" hat (Gutachten S. 20, 29, 30); nach der
Lehre des Streitpatentes werde "in beinahe allen Lan-
dern der Erde gearbeitet" (2a0 S. 30). Wie der Patent-
senat des Bundesgerichtshofs in seinem Urteil vom 22,
Dezember 1964 - GRUR 1965, 473, 478 ~ Dauerwellen -
ausgesprochen hat, kann der auflergewohnliche wirt-
schaftliche Erfolg zumindest cin gewisses Anzeichen

fir den technischen Fortschritt sein. Es ist kaum anzu~
nehmen, dafl das Verfahren nach dem Streitpatent den wirt-
schaftlichen Erfolg gehabt hitte, den es tatsidchlich ge-
habt hat, wenn es sich nicht auch technisch als besser
gegeniiber den vorbekannten Verfahren erwiesen hatte.

VI. Die Lehre des Streitpatentes hatte im Zeitpunkt

— . —— — - —— T SV o go————- o

Wie der Sachverstiéndige zutreffend hervorhebt, ist
wegen des weit zuriickliegenden Prioritdtsdatums die Be-
urteilung der Erfindungshéhe des Streitpatentes heute
besonders schwierig. Sie 1&d8t sich nur durch gewiase
Riickschliisse beantworten, die in tatsdchlicher Hinsicht
zur Grundlage nebhmen miissen, wie sich der damals mit der
Herstellung von Schaumgummi befaBte Techniker praktisch
verhalten hat.,

Allgemein habe, so hat der 'gérichtliche Sachver-
sténdige ausgefiihrt, in den einschlidgigen Fachkreiscen
im Jahre 1930 das Vorurteil bestanden, man kdnne . einen
Latex nicht zu Schaum schlagen, ohne zwangsliufig die
Teilchen zu agglomerieren bzw, die verzdgernd angebahnte
Koagulation des Iatex vorzeitig und ungewollt herbei-
zufiihren.
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Nun sei dies fir Systeme mit nicecdriger Xonzentra-
tion im allgemeinen auch richtig, und es lasse sich auch -
freilich eben nur fir niedrig konzentrierte Dispersioncn
(verdinnte Dispersionen) - durch mikroskopische Unter-
suchungen belegen. Da man konzentrierte Dispersionen
mikroskopisch nicht habe untersuchen ktnnen, habe man
die in verdiinnten Dispersionen gefundenen Gesetzmifig-
keiten auf konzentrierte Dispersionen extrapoliert. Die-
ge Vorurteile (d.h. die Annabme eines gleichen Geschehens
in der konzentrierten Dispersion wie in der beobachteten
verdiinnten Dispersion) seien "bis in die heutige Zeit
hinein noch nicht v6llig ausgerdumt" (Gutachten S. 29).

Allerdings fehle im Schrifttum eine ausdriickliche
Bestadtigung dieses Vorurteils. Immerhin habce Hauser, der
damals beste Spezialist auf dem Gebiet der Schaumgummi-
technik in Deuitschland, aus der scheinbaren Unvermeidbar-
keit der Agglomeration beim Schaumschlagen eine Art Tu-
gend gemacht, indem er in seinem Patent 521 307 empfoh-
len babe, die Agglomeration bewuBt und frilhzeitig her-
beizufiibren und durch Herstellung eines festcn Schaum~
gerilates diec Dinge im Griff zu hebalten. Hauser habe
also dic Agglomeration steuern wollen. In Wirklichkeit
aber sei er einen Umweg gegangen und zu nicht befriedi-
genden Ergebnissen gelangt, indem er zunidchst agglomeriert
und sodann dic agglomerierte Dispersion mechanisch bear-
beitet habne. '

‘Durchaus verstandlich sei dieser. Umweg Hausers, weil
in der Tat jeder Latex "ein sehr diffiziles System" seil.
In der Iatextechnologie sei "im Grunde iUberhaupt nichts
einfach", und das mache verstindlich, daf gegen eine solch
einfache Ldsung, wie sie das Streitpatent darstelle, "da-
mals eine Aversion bestanden haben muB".



Gegen diesc den Senat iiberzeugende Wertung hat
die Klidgerin in Grunde nur vorbringen konnen, die ver-
schiedenen Arbeitsschritte, die das Streitpatent vor-
sehe, scien fiir sich schon bekannt gewesen. Dies
trifft zu, aber gerade dieser Umstand macht den von
Hauser noch unmittelbar vor Anmeldung des Streitpaten-—
tes gewdhlten Umweg umso weniger verstidndlich. Eine
Erklarung kann nur darin gefunden werden, daf Hauser
und mit ibm die Fachwelt der Auffassung war, die Kom-
pliziertheit des Latex-Systems schliefic einfache ILo-
sungen aus, man misse die - scheinbar nicht zu vermei-
dende - Agglomeration nutzen, sie steuern und so das
Endprodukt bestimmen.

Dieses Vorurteil ist erst vom Erfinder des Streit-
patentes ausgerdumt worden., Die Fachwelt hat es vor
Anmeldung des Streitpatentes nicht iberwunden, obwohl
das Enderzeugnis qualitativ weder bei Hauser noch sonst
befriedigte: Hauser nahm das starke Schrumpfen beim
Trocknungsvorgang und somit die schlechte, nicht an-
sprechende Form des Enderzeugnisses in Kauf, die iibri-
ge Fachwelt, welche die iiblichen Blahmittel verwendecte,
kam zu Erzcecugnissen von nicht einwandfreier Struktur.

Der Senat ist daher in Ubereinstimmung mit dem ge-
richtlichen Sachversténdigen zu der Auffassung gclangt,
daB dic Lehre des Streitpatents nicht ohne schopferische
Leistung zu finden war, Ihr kommt daher erfinderische
Qualitidt zu.

Hiernach waren fiir die im erteilten Anspruch 1 des
Streitpatentes vermittelte:.Lehre alle Voraussetzungen
der patentrechtlichen Schutzfihigkeit im Anmeldezeit-
punkt gegeben.
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terbildungen des im Hauptanspruch enthaltenen Erfindungs-
gedankens und keineswegs platte Selbstvers%éndlichkeiten
dar. Dies gilt fiir das Einblasen der Luft als (unter-
stitzendes oder gar alleiniges) Mittel zum Durchriihren
der Dispersion (Anspruch 2), fir die nidhere zeitliche
Bestimmung der Zugabe von Koagulier- und sonstigen Hit-
teln (Anspruch 3) und schlieBlich fiir den in Anspruch 4
gebrachten Hinwels, dafl der Schaum in Formen oder auf
Unterlagen verfestigt werden kann. Was die néhere Bestim-
mung des Zeitpunktes fiir die Zugabe der Koaguliermittcel
gemédfl Anspruch 3 betrifft, wird auf das bereits friher
(oben zu II 3) Ausgefiibrte verwiesen.

VIII. Der Berufungshauptantrag der Beklagten ist
somit begriindet, einer Entscheidung iiber ihren Hilfs-
antrag bedurfte es nicht. Es war auch, wie schon oben
(unter II 3) in anderem Zusammenhang angedeutet, weder
notig, noch iiberhaupt méglich, den Hauptanspruch des
Streitpatentes und den darauf bezogenen Anspruch 3
neu zu fassen, wie dies die Klédgerin hilfsweise angeregt
hat. Ob die im Tatbestand wiedergegebene Anregung der
Kldgerin auf eine bloBe Klarstellung oder auf eine Be-
schrénkung des Streitpatents hinausgeht, kann dahin-
stehen: selbst im erstgenannten Falle wiirden nur neue
Unklarheiten dariiber geschaffen, was eigentlich Irfin-~
dungsgegenstand des Streitpatentes ist. Eine Neufassung
der Anspriiche erscheint auch deshalb wenig sinnvoll, weil
weltere Verletzungsprozesse aus dem seit ilber 10 Jahren
erloschenen Streitpatent als d:rjenige gegen dic Kligerin

- des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens nach Bekundung
der Becklagten nicht anhédngig sind. Fir das Verh#linis
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der Parteien des vorliegenden Verfahrens zueinander
bringen dic Entscheidungsgriinde des vorliegenden Ur-
teils, im besonderen diec Ausfilhrungen zu dem umstrit-
tenen Untermerkmal 2 b, Klarheit dariiber, was Gegen-
stand der im Streitpatent geschiitzten Erfindung ist.

JX. Die auf Vernichtung des Streitpatentes gerich-
tete Berufung der Klidgerin dagegen war als unbegriin-
det zuriickzuweisen. Auf die Berufung der Beklagten hin
war in teilweiser Ab&nderung der angefochtenen Ent-
scheidung die Klage in vollem Umfang abzuweisen. Die
Kostenentscheidung folgt aus § 42 Abs. 3 in Verbin-
dung mit den §§ 40 Abs. 2, 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG
und erstreckt sich sowohl auf die gerichtlichen als
auch auf die auBlergerichtlichen Kosten beider Instan-
zen.

Spreng Loscher Clafien

Triistedt Bundcsrichter
Ballhaus ist be-
urlauwbt und da~
durch an der Lei-
stung der Unter-
schrift verhindert

sSpreng
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