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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 29. Oktober 1991 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge,
Dr. Jestaedt, Dr. Brof und Dr. Melullis

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtig-
keitssenat III) des Bundespatentgerichts vom 17. Marz
1988 wird zuriickgewiesen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens trédgt die Klégerin

mit Ausnahme der Kosten der Nebenintervention, die die
Nebenintervenientin zu tragen hat.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 22. De-

zember 1971 angemeldeten deutschen Patents 21 63 962
(Streitpatent). Die Unionsprioritédt der Anmeldung 61 107-70
vom 23. Dezember 1970 in Grofbritannien ist in Anspruch ge-
nommen .

Der Patentanspruch 1 lautet:

"“Wirmehdrtbare pulverfdrmige Uberzugsmasse auf der Ba-
sis von Polyepoxydverbindungen, sauren Polyestern und
gegebenenfalls iiblichen Zusatzmitteln, gekenn -
zeichnet durch eine Mischung aus

1. 4 bis 25 Gew.-% eines Polyepoxydharzes, dessen
durchschnittliches Molekiil wenigstens zwei Epoxy-
gruppen enthdlt, und

2. 75 bis 96 Gew.-% eines festen modifizierten Poly-
esterharzes mit einer S&durezahl von 30 bis 100,

wobei das feste modifizierte Polyesterharz das Reak-
tionsprodukt eines Anhydrids einer mehrbasischen, or-
ganischen Carbonsdure und eines an sich bekannten Po-
lyesterharzes mit einer Hydroxylzahl von 15 bis 50 und
einem Erweichungspunkt, der in den Bereich zwischen 60
und 130° C f&llt, umfafit, wobei die SHurekomponente
dieses Polyesterharzes eine zweibasische aromatische
Carbonsiure sowie gegebenenfalls bis zu 10 Mol-% einer
mehrbasischen aliphatischen Carbonsdure oder einer
dreibasischen aromatischen Carbons8ure oder Pyromel-
litsdure umfafit und die Alkoholkomponente

a) 0 bis 100 Mol-% (bezogen auf die Gesamtalkoholkom-
ponente des Polyesters) eines Alkohols der allge-
meinen Formel

R4

RS
H- (OR1) 3 =0- \> -R3-’\/ \\/ -0-(R20)y-H,

in der Rl und R2 Alkylengrupen mit 2 bis 4 Kohlen-
stoffatomen darstellen, R3 eine Alkylidengruppe mit
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3 oder 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, x und y Zahlen
sind, von denen jede mindestens 1 ist, wobei die
Summe von x und y nicht grdfer als 6 ist, und R%
und R5 ein Wasserstoffatom oder einen Alkylrest mit
1 bis 6 Kohlenstoffatomen darstellen,

b) 0 bis 40 Mol-% (bezogen auf die Gesamtalkoholkompo-

nente des Polyesters) eines Glycidylesters der all-
gemeinen Formel

;:::;:;;CH

in der R eine verzweigtkettige Alkylgruppe mit 4
bis 20 Kohlenstoffatomen ist, und

R—ﬁ—O—CHz—CH 2

c) 0 bis 100 Mol-% (bezogen auf die Gesamtalkoholkom-
ponente des Polyesters) wenigstens eines zweiwerti-
gen alipahtischen Alkohols umfaft,

sowie gegebenenfalls bis zu 10 Mol-% eines aliphati-
schen drei- oder mehrwertigen Alkohols enthdlt, wobei
die Summe der Alkoholkomponenten (a), (b) und (c) und
gegebenenfalls des aliphatischen drei- oder mehrwerti-
gen Alkohols 100 Mol-% betrdgt, die durch Zusammen-
schmelzen und Mischen der Bestandteile (1) und (2),
Zerkleinern nach Abkiihlung und Verfestiqung sowie Ver-
mahlen zu Pulver erhalten worden ist."

Wegen der Unteranspriiche 2 bis 5 wird auf die Patent-
schrift Bezug genommen.

Die Kl&agerin hat geltend gemacht: Der Gegenstand des
Streitpatents sei durch den Stand der Technik teils vorweg-
genommen, teils nahegelegt. Die Komponenten der Uberzugsmas-
se nach dem Streitpatent seien bei gleichem Mischungsver-
héltnis aus der US-Patentschrift 3 397 254 bekannt. Ein Ver-
fahren, diese Bestandteile ohne Verwendung von L&sungsmit-
teln durch Verschmelzen zu mischen und aus dem so entstande-
nen Produkt nach dem Abkiihlen durch Mahlen zu Pulvergréfe
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ein homogenes Pulver zu erzeugen, sei etwa aufgrund der bel-
gischen Patentschrift 744 957, der die deutsche Offenle-
gungsschrift 20 03 733 entspricht, Stand der Technik gewe-
sen. Der Durchschnittsfachmann habe diese beiden Elemente
ohne erfinderisches Bemiihen zur Lehre des Streitpatents kom-
binieren kd&nnen.

Die Kldgerin hat beantragt, das Patent 21 63 962 fiir
nichtig 2zu erkléren.

Die Beklagte hat um Klageabweisung gebeten.
Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klégerin, mit der
sie ihr Klagebegehren weiterverfolgt.

Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung des Rechtsmit-
tels.

Die Nebenintervenientin, die dem Rechtsstreit auf sei-
ten der Kl&dgerin beigetreten war, hat diesen Beitritt mit
Schriftsatz vom 30. September 1991 zuriickgenommen.

Der Dozent fiir Kunststoffverarbeitung an der Berufsaka-
demie SIS, Or. FEEEE, hat als gerichtlicher Sachver-
stdndiger ein Gutachten erstattet und dieses in der miindli-
chen Verhandlung erldutert und ergénzt.

&0
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Entscheidungsqgriindes

Die zuldssige Berufung bleibt in der Sache ohne Er-
folg.

I.

1. Das Streitpatent betrifft eine wdrmehdrtbare pulver-
férmige Uberzugsmasse. Derartige Massen werden zur Beschich-
tung unterschiedlicher Materialien eingesetzt. Dabei wird
der Uberzug aus wirmehdirtbaren synthetischen Harzen gebil-
det, die zundchst als mdglichst gleichmdBige Schicht aufge-
tragen und in einer anschlieflenden Warmebehandlung gehértet
werden. Fir dieses Aufbringen schildert die Streitpatent-
schrift verschiedene Verfahren als bekannt.

Urspriinglich seien in erster Linie in Fliissigkeit geld-
ste Kunstharze verwendet worden. Nach deren Auftragen habe
man das Losungsmittel verdampft, so daf sich auf dem Gegen-
stand ein Film gebildet habe. Dieser sei dann in einer an-
schlieflenden Warmebehandlung gehdrtet worden. An diesem
Verfahren bemédngelt die Streitpatentschrift neben dem fiir
das Verdampfen erforderlichen weiteren Energieaufwand vor
allem die Gefahren fiir die Gesundheit der Anwender und zu-
sdtzlich die Probleme der Entsorgung. Als Ldsungsmittel ké&-
men né&mlich nur bestimmte, aus organischen Verbindungen be-
stehende Fliissigkeiten in Betracht, mit in Wasser 1l8slichen
Kunstharzen lieBen'sich befriedigende Uberziige nicht her-
stellen.



Es sei auch bereits bekannt gewesen, die Verwendung von
LBsungsmitteln dadurch zu vermeiden, daB die Uberzugsmasse
in Form eines Pulvers aufgebracht werde. Bei diesem Verfah-
ren werde der auf den Schmelzpunkt der Uberzugsmasse erhitz-
te Gegenstand in eine Wirbelschichtmasse der Pulverteilchen
eingetaucht, die auf seiner Oberfldche schmélzen und dort
einen Uberzug bildeten. Dieses an sich fiir nicht wdrmehdrt-
bare Uberzugsmassen entwickelte Verfahren lasse sich auch
fiir pulverférmige wlrmehdrtbare Massen einsetzen, erfordere
dann jedoch ebenfalls zwei Warmebehandlungen, ndmlich die
Vorerhitzung des zu iberziehenden Gegenstandes, um das An-
schmelzen auf seiner Oberfldche zu erm&glichen, und das an-
schlieBende, fiir das eigentliche H&rten erforderliche Erhit-
zen.

Aus diesem Grunde sei die elektrostatische Pulverbe-
schichtung entwickelt worden, bei der ein elektrostatisch
aufgeladenes Beschichtungspulver auf dem elektrisch entge-
gengesetzt aufgeladenen Gegenstand aufgebracht werde. Die
Formulierung von Uberzugsmassen, die sich fiir dieses Verfah-
ren eigneten, habe sich jedoch als schwierig erwiesen. Um
eine gleichmi&Bige Beschichtung zu erreichen, sei es zweck-
méfBig, auf Pulverteilchen gleicher Zusammensetzung zuriick-
zugreifen, die iiber die gleichen elektrischen Eigenschaften
verfiigten. Dariiber hinaus miisse das Pulver lagerfdhig sein,
insbesondere nicht vorzeitig aushédrten und rieselfdhig blei-
ben (Sp. 4 Z. 19-25). Um diese Ziele zu erreichen, habe man
bisher vorwiegend auf {iberziige auf der Grundlage von Epoxyd-
harzen zuriickgreifen miissen, die sich jedoch als nicht hin-
reichend stabil gegeniiber chemischen und Witterungseinfliis-
sen erwiesen hidtten (Sp. 4 Z. 31-34). Bei der in der belgi-

so



schen Patentschrift 744 957 (= deutsche Offenlegungsschrift
20 03 733) traten wdhrend der Hdrtungsreaktion fliichtige Re-
aktionsprodukte auf mit der Folge, daB die Stdrke der mégli-
chen Uberziige begrenzt sei. Wiirden diese iiberschritten, sei
nicht sichergestellt, daB die fliichtigen Stoffe vollstédndig
freigesetzt wiirden, so daf Blasen oder sonstige Unregelmé-
Bigkeiten auftreten kdnnten (Sp. 4 Z. 44-61). Die in der
deutschen Offenlegungsschrift 19 37 715 vorgeschlagenen sau-
ren Polyester seien zur Herstellung von Uberzugsmassen unge-
eignet, da sie keine Pulverstabilitdt aufwiesen (Sp. 5

Z. 23-25). Auf die in der US-Patentschrift 3 397 254 vorge-
schlagenen Stoffe kdnne nicht zuriickgegriffen werden, weil
diese in der praktischen Anwendung in gelfster Form einge-
setzt wiirden (Sp. 5 Z. 38-41).

2. Der Lehre nach dem Streitpatent liegt das technische
Problem zugrunde, eine widrmehdrtbare pulverférmige Uberzugs-
masse in Form eines frei fliefienden, schmelzbaren Pulvers zu
schaffen, die zur Anwendung im elektrostatischen Pulver-
spritz- und im Wirbelschichtverfahren geeignet ist, einen
verringerten Epoxydharzgehalt aufweist, widhrend der Lagerung
stabil ist und in annehmbarer Zeit zu einem gleichfdrmigen
Uberzug mit zufriedenstellenden chemischen und mechanischen
Eigenschaften und zu einem annehmbaren Preis wadrmegehdrtet
werden kann (Sp. 4 2. 35-44; Sp. 5 2. 42-47).

3. Zur LOsung dieses Problems schldgt das Streitpatent
eine Uberzugsmasse mit folgenden Merkmalen vor:
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Sie ist wdrmehdrtbar und pulverférmig und besteht

1. aus 4 bis 25 Gew.-% Polyepoxydharz, dessen Durch-
schnittsmolekiil wenigstens zwei Epoxygruppen ent-
hdlt,

2. aus 75 bis 96 Gew.-% eines festen modifizierten
Polyesterharzes mit einer Sdurezahl von 30 bis 100,

a) das als Reaktionsprodukt eines Anhydrids einer
mehrbasischen, organischen, aromatischen Karbon-
sdure und eines Polyesterharzes erhalten ist,

b) mit einer Hydroxylzahl von 15 bis 50

c) und einem Erweichungspunkt zwischen 60 und
130° ¢c

3. und gegebenenfalls aus iiblichen Zusatzmitteln,

4, die durch Zusammenschmelzen und Mischen der Bestand-
teile 1 und 2,

5. Zerkleinern nach Abkiihlung und Verfestigung

6. und Vermahlen zu Pulver erhalten worden ist.

Diese technische Lehre konnte der Durchschnittsfachmann
der Streitpatentschrift im Prioritdtszeitpunkt allein auf-
grund seines Fachwissens entnehmen. Die Art der verwendeten
Harze und ihr Mischungsverhidltnis ergaben sich ebenso wie
der technische Vorgang des Mischens aus dem Wortlaut des Pa-
tentanspruchs 1. Weitergehender Hinweise bedurfte es nicht,
da der Durchschnittsfachmann die fiir das Verfahren im ein-
zelnen notwendigen MafSnahmen aus dem Stand der Technik, z.B.
der vorverdffentlichten belgischen Patentschrift 744 957,
entnehmen konnte.

So
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II.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpa-
tents ist, wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, neu
im Sinne des § 2 Satz 1 PatG 1968, der gemdB Art. 11 § 1
Abs. 1 und § 3 Abs. 5 IntPatlG mit Riicksicht auf den Anmel-
dezeitpunkt des Streitpatents der materiell-rechtlichen Be-
urteilung der Nichtigkeitsklage zugrunde zu legen ist (vgl.
Benkard, PatG 8. Aufl., § 22 Rdn. 41). Eine pulverfdrmige
Uberzugsmasse mit den im Streitpatent bezeichneten Bestand-
teilen, die durch Zusammenschmelzen gemischt und anschlie-
Bend bis auf Pulverkorngréfe zerkleinert werden, ist in kei-
ner der Entgegenhaltungen identisch vorbeschrieben. Die
US-PS 3 397 254 hat kein Schmelzmischen mit anschlieflendem
Zerkleinern zum Gegenstand. Nach der US-PS 3 340 212 und der
deutschen Offenlegungsschrift 19 05 825 werden - wie bereits
die Streitpatentschrift bei der Schilderung des Standes der
Technik ausfithrt - die Komponenten als pulverfdrmige Parti-
kel gemischt; ein Mischen durch Zusammenschmelzen findet
nicht statt. Dieses ist Gegenstand der belgischen Patent-
schrift 744 957 (= deutsche Offenlequngsschrift 20 03 733)
und der weiteren deutschen Offenleqgungsschriften 15 19 155,
19 13 923, 20 05 690, 20 15 563 und der Firmenschrift “"Efi-
G- SRR © der Deutschen Shijlll. In allen diesen F&l-
len werden jedoch andere Komponenten gemischt, als sie das
Streitpatent anfiihrt.

2. Der Lehre nach dem Streitpatent kann auch der tech-
nische Fortschritt nicht abgesprochen werden. Der gericht-
liche Sachverstdndige hat iiberzeugend ausgefithrt, mit der
Lehre des Streitpatents werde eine vergleichsweise komfor-
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table und elegante Mdglichkeit zur Herstellung von Uberziigen
vorgeschlagen. Gegeniiber dem bekannten Stand der Technik bot
sie zum einen den Vorteil, daB die auf der Grundlage von
Polyesterharzen erzeugten Uberziige gegeniiber denen auf der
Basis von Epoxydharzen eine grdBere Stabilitédt gegeniiber
Witterungs- und sonstigen, insbesondere chemischen Einfliis-
sen boten. Durch den Verzicht auf L&sungsmittel konnten zum
anderen die mit diesen verbundenen Nachteile vermieden wer-

den.

3. Der Senat hat sich nach dem Vorbringen der Parteien
und den Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen so-
wie nach dem Inhalt der miindlichen Verhandlung nicht davon
iiberzeugen koénnen, daf die unter Schutz gestellte Lehre im
Prioritdtszeitpunkt durch einen Fachmann durchschnittlichen

Konnens ohne erfinderisches Bemiihen aufzufinden war.

a) Als Durchschnittsfachmann auf dem hier interessie-
renden Gebiet ist nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen des
gerichtlichen Sachversténdigen in erster Linie ein akade-
misch vorgebildeter Chemiker, allenfalls ein Chemieingenieur
anzusehen, der auch praktische Erfahrung in der Lackier- und
Uberzugschemie und -technik erworben hat und auf dieser
Grundlage mit der Weiterentwicklung dieser Techniken befaBt
ist.

b) Einem solchen Fachmann waren Uberziige auf der Grund-
lage eines wadrmehdrtbaren Pulvers, dessen einzelne Teilchen
eine homogene Zusammensetzung aufwiesen, bekannt. Die
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Streitpatentschrift setzt bereits die Vorteile der elektro-
statischen Beschichtung als bekannt voraus. Der gerichtliche
Sachverstdndige hat das bei seiner AnhSrung bestdtigt und
zugleich iiberzeugend dargelegt, daB im Prioritdtszeitpunkt
in den einschlédgigen Fachkreisen auch bekannt war, daf3 sich
- wegen der damit verbundenen identischen elektrischen
Eigenschaften - in diesem Verfahren besonders gute Ergebnis-
se erzielen lassen, wenn die Pulverteilchen im wesentlichen

die gleiche Zusammensetzung aufweisen.

c) Bekannt war dem mit der Weiterentwicklung einer wir-
mehdrtbaren Uberzugsmasse bekannten Durchschnittsfachmann
ferner, daB sich ein solches Pulver dadurch erzielen lie8,
daB die fiir den Uberzug erforderlichen Bestandteile zusam-
mengeschmolzen und anschlieBend wieder bis auf Pulvergrdfle
zerkleinert werden. Diese Erkenntnis und die dafiir erforder-
lichen und geeigneten Einrichtungen konnte er vor allem der
belgischen Patentschrift 744 957 (= deutsche Offenlegungs-
schrift 20 03 733) entnehmen, die auch die Streitpatent-
schrift als bekannt voraussetzt und von deren Lehren sie fiir
das im einzelnen nicht ndher erlduterte Herstellungsverfah-

ren ausgeht.

d) Demgegeniiber 1&8t sich nicht in gleicher Weise fest-
stellen, daB auch die Auswahl der Ausgangsstoffe fiir diese
Uberzugsmasse (Merkmale 1 und 2) in gleicher Weise ohne er-
finderisches Bemiihen méglich war.

In seinem schriftlichen Gutachten hat der gerichtliche
Sachverstédndige zwar zum Ausdruck gebracht, aufgrund der
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insbesondere durch die US-PS 3 397 254 vermittelten Kennt-
nisse sei die fiir die Lehre nach dem Streitpatent bestimmen-
de Zusammensetzung des Pulvers durch Versuche zu ermitteln
gewesen, die im Prioritédtszeitpunkt von einem Fachmann
durchschnittlichen Kénnens h&tten erwartet werden kdnnen. Es
spricht jedoch viel dafiir, daB diese Uberlegungen durch das
eigene, auf seiner besonderen Vorbildung beruhende und die
Fdhigkeiten des Durchschnittsfachmanns iibersteigende Wissen
des Sachverstédndigen beeinflufit worden sind. In seiner Dis-
sertation hat er sich mit den in diesem Zusammenhang auftre-
tenden Fragen wissenschaftlich befafit; er hat dariiber hinaus
vor seinem Wechsel an die Hochschule in der Praxis bei der
Gummiherstellung besondere Erfahrungen gesammelt. Auf die
dort, zum Teil auch nach dem Prioritédtszeitpunkt erworbenen
Kenntnisse hat er inbesondere bei seiner Anh6rung wéhrend
der miindlichen Verhandlung hingewiesen und diese Erfahrungen
zur Stiitzung seiner Darlegungen des technischen Sachverhalts
und der beim Durchschnittsfachmann im Priorit&tszeitpunkt zu
erwartenden Kenntnisse angefiihrt. Nicht auszuschlieflen ist
daher, daB in seine Bewertung auch die nach dem Prioritdts-
zeitpunkt erworbenen Kenntnisse einschlieBlich des durch die
Patentschrift vermittelten Wissens eingeflossen sind. Auf
dieser Grundlage aber kann die Erfindungshdhe des Streitpa-
tents nicht mit der erforderlichen Sicherheit negativ beur-
teilt werden (st. Rspr. , vgl. u.a. Sen.Urt. v. 04.07.1989

- X ZR 95/87, GRUR 1989, 899 - Sauerteig). Bei der Priifung
der Erfindungshéhe geht es nicht darum, das Streitpatent in
Kenntnis der Erfindung aus dem Stand der Technik zu rekon-
struieren. MaBgeblich ist daher nicht, ob die Einzelelemente
insgesamt dem Stand der Technik entnommen werden k&nnen,
sondern ob die Lehre des Streitpatents bereits so im Stand
der Technik angelegt war, daB der Fachmann sie ohne erfinde-
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risches Zutun durch naheliegende Abwandlung des schon Vorbe-
kannten auffinden konnte. Neben den Griinden, aus denen der
Fachmann vor dem Prioritdtstag Veranlassung hatte, den Stand
der Technik weiterzuentwickeln, ist dafiir vor allem aus-
schlaggebend, welche Mafnahmen im Priorit&tszeitpunkt fiir
einen Fachmann durchschnittlichen K&nnens im Stand der Tech-
nik angelegt waren, so dafl er aufgrund seines Fachkdnnens zu
der Lehre des Streitpatents gelangen konnte.

e) So gesehen kann die ErfindungshShe fiir das Streitpa-
tent nicht mit der erforderlichen GewiBheit verneint wer-
den.

aa) Der Senat vermag dem gerichtlichen Sachversténdigen
nicht darin zu folgen, daB sich ausreichende Hinweise zur
Ldsung des dem Streitpatent zugrundeliegenden Problems aus
dem Stand der Technik, insbesondere der vorverdffentlichten
US-PS 3 397 254 ergaben und es nur noch einfacher, auch von
dem Fachmann durchschnittlichen Kénnens zu erwartender Ver-
suche bedurfte, um von dort zur L8sung des Streitpatents zu
gelangen.

Aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns betraf die
genannte US-Patentschrift, worauf die Beklagte mit Recht
hinweist, in fliissiger Form vorliegende lberzugsmassen. Das
mufite der Fachmann zum einen dem Hinweis entnehmen, daB die
iiberzugsmasse nach dieser Entgegenhaltung auch unter Riick-
griff auf fliissige Kunstharze hergestellt werden konnte. Vor
allem ergab sich das aber aus der Angabe, dafl nach den Vor-
schldgen dieser Patentschrift die Reaktion der aktiven Be-
standteile in der Regel in einem inerten, im einzelnen ndher
bezeichneten mit Wasser nicht zu mischenden organischen Ver-
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diinnungsmittel ausgefiihrt wird (Sp. 3 2. 38-45; Ubers.

S. 6), das auch bei den in den Beispielen benutzten Massen A
und B (Sp. 7 %. 49-72; Ubers. S. 16) eingesetzt worden ist.
Nicht gesichert erscheint daher bereits, ob der Durch-
schnittsfachmann auf den Gedanken kommen konnte, auf eine
andere Technologie betreffende Angaben zuriickzugreifen, um
das dem Klagepatent zugrundeliegende technische Problem zu
18sen, das nicht nur die Herstellung einer Uberzugsmasse be-
traf, sondern einen pulverfdrmigen Ausgangsstoff fiir diese
Uberzugsmasse erforderte, der bestimmte Eigenschaften auf-~
weisen sollte, zu denen unter anderem eine hinreichende La-
gerstabilitédt iliber ladngere Zeitrdume gehodrte.

Als zur LSsung dieses Problems ungeeignet mufiten dem
damit befaBten Durchschnittsfachmann die offenbarten Vor-
schlége jedenfalls aufgrund der in dieser US-Patentschrift
enthaltenen weiteren Angaben erscheinen. Dort wird darauf
hingewiesen, daB die erfindungsgem&fien Massen bei Zimmertem-~
peratur in wenigen Tagen aushdrten (Sp. 4 Z. 53, 54; Ubers.
S. 8). Einschrdnkungen dergestalt, daB dies nur fiir einzelne
der vorgestellten Mischungen zutreffe, filhrt die in Rede
stehende Schrift nicht auf. Ohne weiteres konnte der ange-~
sprochene Fachmann nicht erwarten, mit dem in der US-Patent-
schrift genannten Komponenten ein hinreichend lagerstabiles
Pulver herstellen zu kénnen. Auch wenn die Reaktionsfreudig-
keit der Mischungsbestandteile nach seinen, durch den ge-
richtlichen Sachverstdndigen anschaulich und iiberzeugend
dargestellten Erfahrungen dadurch erhSht wurde, daB sie in
geldster Form vorlagen, kam damit doch zum Ausdruck, dafi be-~
reits eine geringe Widrme geniigte, um diesen Prozef zumindest
einzuleiten. Schon aus diesem Grunde schieden die dort vor-
gestellten Materialien zur Herstellung eines Pulvers, das in
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gemischter Form iiber langere Zeit ohne besondere Vorkehrun-
gen gelagert werden sollte, aus.

Hinzu kommt weiter, daf der Fachmann angesichts der ge-
schilderten Reaktionstemperaturen keine Veranlassung hatte
anzunehmen, die in der US-Patentschrift 3 397 254 offenbar-
ten Ausgangsstoffe fiir eine Uberzugsmasse konnten durch Zu-
sammenschmelzen gemischt und so die fiir die weitere Verar-
beitung erwiinschte homogene Masse erzeugt werden. Da - wenn
auch erst iiber einen langeren Zeitraum - bereits bei Zimmer-
temperatur eine vollstidndige Aushidrtung der Uberzugsmasse
stattfand, muBte er bei der fiir das Zusammenschmelzen erfor-
derlichen Erhitzung auch dann, wenn diese unter Benutzung
des im Stand der Technik nach Darstellung des Sachverstadndi-
gen bekannten Extruder auf einen sehr kurzen Zeitraum be-
schridnkt werden konnte, mit unerwiinschten, die Eignung der
Masse fiir einen qualitativ befriedigenden tiberzug ausschlie-

Benden Reaktionen rechnen.

Nach alledem kann nicht festgestellt werden, dafi der
Fachmann der US-PS 3 397 254 iiber das nach dem Inhalt des
Streitpatents ohnehin aus dem Stand der Technik bekannte
Wissen, wdrmehidrtbare {iberzugsmassen auch auf der Grundlage
bestimmter Polyester herstellen zu kdnnen, weitere Anregun-
gen entnehmen konnte. Fiir Versuche auf der Grundlage der
Vorschlige der US-Patentschrift war angesichts der zu erwar-
tenden Schwierigkeiten aus der Sicht des Fachmanns auch kein
Raum mehr. Die Leistung des Erfinders des Streitpatents be-
schridnkte sich nicht auf das Heraussuchen der geeigneten
Stoffe aus den im Stand der Technik bekannten Materialien
fiir den gewiinschten Zweck, es bedurfte vielmehr weiterer
Bberlegungen, um iiber den durch die genannte Vorveréffentli-
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chung gewiesenen Weg hinaus die Eigenschaften der an sich
bekannten Stoffe und ihre Eignung zur L&sung der besonderen
Probleme zu erkennen. Das aber kann im Einzelfall zur Be-
griindung der Erfindungsh&he geniigen.

bb) Auch die Lehre der belgischen Patentschrift 744 957
(= deutsche Offenlegungsschrift 20 03 733) konnte den Fach-
mann nicht ohne erfinderisches Bemithen zu der im Streitpa-
tent unter Schutz gestellten L&sung fiihren. Als Hdrter wird
hier nicht - wie im Streitpatent - ein Epoxydharz, sondern
ein Polyamin eingesetzt, das zu andersartigen chemischen Re-
aktionen fithrt, wie auch dadurch bestdtigt wird, daB sich
der verwendete Polyester trotz einer in weiten Bereichen
identischen Beschreibung in einem wesentlichen Punkt von dem
des Streitpatents unterscheidet. Wdhrend dieses eine S&ure-
zahl zwischen 30 und 100 vorschreibt, darf bei dieser Entge-
genhaltung die S&urezahl 20 nicht {iberschreiten. Nach den
anschaulichen Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachversténdi-
gen bildet die Sdurezahl einen Hinweis auf die Sduregruppen
im Polyester, die ihrerseits filir die Reaktion mit dem Hdrter
ausschlaggebend sind. Da die in diesen Druckschriften offen-
barten Ausgangsstoffe mithin schon aus anderen Griinden nicht
zur LOsung des Streitpatents fiihren, eriibrigt es sich, der
Behauptung der Beklagten nachzugehen, das nach der Lehre der
belgischen Patentschrift erzeugte Pulver neige nach kurzer
Zeit zum Verklumpen und l&se daher die dem Streitpatent zu-
grundeliegende Aufgabe hinreichender Lagerstabilit&dt nicht.
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III.

Die Unteranspriiche stellen, wie im Ergebnis auch der
gerichtliche Sachverstédndige bestédtigt hat, zweckmdBige Aus-
gestaltungen der patentgemdBen Lehre dar, die nicht platt
selbstverstédndlich sind, so daB auch diese Bestand haben.

Iv.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3 PatG in
Verbindung mit den §§ 97 Abs. 1, 101 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen Rogge Jestaedt
Brof Melullis
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