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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 07. Juni 1994 durch den Vorsitzen-
den Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop und Dr. Greiner

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtig-
keitssenats III) des Bundespatentgerichts vom 15. Mai
1991 wird auf Kosten der Klagerin zurlckgewiesen.

von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

o

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 09. April
1977 angemeldeten deutschen Patents 27 16 004 (Streitpa-
tents), das "Thermoplastische Formmassen auf der Basis wvon
Polylaurinlactam und deren Verwendung zur Herstellung von
Rohren" betrifft.

Die Patentanspriche 1 und 2 des mit der Teil—-Nichtig-
keitsklage angegriffenen Streitpatents lauten:

1. Thermoplastische Formmassen mit verbesserter Flexibi-
litdt und Kalteschlagzahigkeit auf der Basis eines
Gemisches aus Polyamlden und Polyetheresteramiden be-

stehend aus
I. 95 bis 20 Gewichtsprozent Polylaurinlactam und

ITI. 5 bis 80 Gewichtsprozent mindestens einem Poly-
etheresteramid, welches aus a) Laurinlactam,
b) X L-Dihydroxy-polytetrahydrofuran mit einem
Molekulargewicht zwischen 160 und 3000 und c) ei-
ner Dicarbonsdure, hergestellt worden ist und die
Einzelkomponenten statistisch Uber die Polymer-
kette verteilt enthalt.

2. Thermoplastische Formmassen nach Anspruch 1, beste-
hend aus

90 bis 65 Gewichtsprozent dexr Komponente I und
10 bis 35 Gewichtsprozent der Komponente II.
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Die Klagerin hat zur Begrindung ihrer Teil-Nichtigkeits-
klage geltend gemacht, das Strecitpatent sei im Einspruchs-
verfahren unzulassig erweitert worden. Denn der Hinweis, die
Polyetheresteramide II wirden nach dem Verfahren der deut-
schen Patentanmeldung P 27 12 987.9 hergestellt, der sowohl
in den urspriunglich eingereichten Unterlagen als auch in der
Auslegeschrift angegeben werde, sei im Einspruchsverfahren
gestrichen worden, so daPp nunmehr auch andere Herstellungs-
verfahren in Frage kémen. Die Lehre nach den Ansprichen 1
und 2 des Streitpatents sei auferdem nicht erfinderisch und
daher nicht patentfdhig. Die Kl&gerin hat sich dabei auf die
bereits im Erteilungsbeschlup des Bundespatentgerichts vom
12. Mai 1986 bericksichtigten Druckschriften und auf eine
nach ihrer Behauptung vor dem Anmeldetag der Offentlichkeit
zuganglich gemachte Dissertation von G. Deleens, vorgelegt
an der Universitat von Rouen, Frankreich, und dort vertei-
digt am 25. November 1975, berufen.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Klagerin hat Berufung eingelegt. Sie beantragt, das
angefochtene Urteil aufzuheben und das deutsche Patent
27 16 004 im Umfang der AnsprlUche 1 und 2 fir nichtig zu er-
klé&ren.

Die Beklagte bittet um Zurlckweisung der Berufung.
Als gerichtlicher Sachverstadndiger hat Prof. Dr. Manfred

L. HOIEEEY K€ Institut fir Makromolekulare Chemie der
Universitat HESSED. ein schriftliches Gutachten erstellt,



das er in der mindlichen Verhandiung erlautert und erganzt
hat. Die Kldgerin hat ein Gutachten des Prof. Dr. R. M@l-

M. Institut fur Makromolekulare Chemie der Albert-Lud-
wigs-Universitat FENIJP vorgelegt; die Beklagte hat sich
auf das vom Landgericht Dusseldorf eingeholte Gutachten des

Prof. Dr. Claus D. Efll von der Universitat Bl
bezogen.

Entscheidungsgrinde:

Die Berufung der Klagerin hat keinen Erfolg.

I. Die Klagerin hat in der mindlichen Verhandlung ent-
sprechend ihrem Schriftsatz vom 31. Mai 1994, beim Bundesge-
richtshof eingegangen am 1. Juni 1994, geltend gemacht, die
Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents sei bereits
Gegenstand der prioritétsfriheren (nicht vorverdéffentlich-
ten) deutschen Offenlegungsschrift 27 12 987. Sie hat bean-
tragt, diesen Nichtigkeitsgrund (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG
1968) zuzulassen.

Die Einbeziehung eines weiteren Nichtigkeitsgrundes
stellt eine Klagea&nderung dar, die nach § 99 PatG in Verbin-
dung mit § 263 ZPO nur zulassig ist, wenn der Beklagte ein-
willigt oder das Gericht sie fir sachdienlich halt (vgl.
Benkard, PatG GebrMG, 9. Aufl., § 22 Rdn. 10 u. 51, jeweils
m.w.N.). Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Die Beklag-
te hat der Klageanderung widersprochen. Die Sachdienlichkeit
ist zu verneinen. Die Zulassung des weiteren Klagegrundes
wirde die Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens in der Beru-
fungsinstanz verzégern. Die Beklagte hatte bislang keine



ausreichende Gelegenheit, sich zu dem nur wenige Tage vor
der mindlichen Verhandlung vorgeiragenen neuen Streitstoff
zZu erklaren. Ihr ist auch nicht zuzumuten, sich ohne Vorbe-
reitung auf den weiteren Klagegrund einzulassen.

II. Das Streitpatent betrifft thermoplastische Formmas-
sen auf der Basis eines Gemisches aus einem Polylaurinlactam
und mindestens einem aus Laurinlactam, einem & (J-Dihydroxy-
polytetrahydrofuran und einer Dicarbonsdure hergestellten
Polyetheresteramid, das die Einzelkomponenten statistisch

Uber die Polymerkette verteilt enthdlt.

1. Die Streitpatentschrift berichtet, es sei bekannt,
weichgemachte Polyamide, insbesondere auch Polylaurinlactam
und Polyundecansdureamid als Formmassen zur Herstellung von
Formk6rpern nach dem Extrusions-— bzw. Spritzgiepverfahren zu
verwenden. Derartige Formkdérper seien bei gemdfigten und hod-
heren Temperaturen flexibler als weichmacherfreie Produkte.
Diese Formmassen hdtten jedoch den Nachteil, dapf die Weich-
macher aus Formk&érpern ausschwitzen oder dap sie herausge-
16st werden kdénnten. Auferdem seien die mit solchen Formmas-
sen hergestellten, weichgemachten Formkdérper bei tiefen Tem-
peraturen nicht ausreichend schlagzah (vgl. Sp. 1, Z. 31 bis
42 der Streitpatentschrift).

Hiervon ausgehend ist das der Erfindung des Streitpa-
tents zugrundeliegende Problem Adarin zu sehen, Polyamidform-
massen bereitzustellen, die eine erhdhte Flexibilit&t und
Zahigkeit aufweisen und zusatzlich eine ausgezeichnete K&l-
teschlagzédhigkeit besitzen (vgl. Sp. 1, Z. 43 bis 47 der
Streitpatentschrift).



Patentanspruch 1 des Streitpatents schléagt zur Lésung
dieses Problems eine Formmasse mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Formmassen auf der Basis eines Gemisches aus Po-
lyamiden und Polyetheresteramiden (ohne oder mit wei-
teren Ublichen Zusatzen).

2. Das Gemisch besteht aus

I. 95 bis 20 Gewichtsprozent eines Polyamids und
II. 5 bis 80 Gewichtsprozent mindestens eines Poly-
etheresteramids.

3. Das Polyamid I des Gemischs ist Polylaurinlactam.

4. Bei dem Polyetheresteramid II handelt es sich um ein
aus

a) Laurinlactam, _

b)(X!3-Dihydroxy—polytetrahydrofuran mit einem Mole-
kulargewicht zwischen 160 und 3000 und

¢) einer Dicarbonsd@ure hergestelltes Produkt.

5. Das Polyetheresteramid enth&lt die Einzelkomponenten
statistisch Uber die Polvmerkette verteilt.

2. Der fur die Beurteilung der Lehre des Streitpatents
mapfgebliche, zur Zeit der Anmeldung des Patents mit Entwick-
lungsarbeiten auf dem einschldgigcen Gebiet befapPte Fachmann
durchschnittlichen Kénnens, ein promovierter Diplom-Chemiker



mit mehrjéhriger Tétigkeit und betrieblicher Erfahrung auf
dem Gebiet der Chemie und der Verarbeitung von Polymeren,
konnte der Streitpatentschrift entnehmen, dap sich auf der
Basis eines Gemischs aus Polyamiden und Polyetheresteramiden
entsprechend der angegebenen Rezeptur thermoplastische Form-
massen mit verbesserter Flexibilitdt und Kalteschlagzéhig-
keit herstellen lassen, ohne dap dazu ein (&uBerer) Weichma-
cher zugesetzt werden muf. Dabei sind ihm die bis dahin er-
reichten Flexibilitdten und Kalteschlagzdhigkeiten thermo-
plastischer Formmassen auf der Basis von Polyamiden geléau-
fig. Um diese neuen thermoplastischen Formmassen 2zu erhal-
ten, werden an chemischen Bausteinen gemdp Patentanspruch 1
des Streitpatents Polylaurinlactam (Komponente I) und minde-
stens ein Polyetheresteramid eingesetzt, das aus a) Laurin-
lactam, b) O W-Dihydroxy-polytetrahydrofuran mit einer Mol-
masse zwischen 160 und 3000 und c) einer Dicarbonséure (Kom-
ponente II) hergestellt werden kann. Das Gemisch besteht
demnach aus zwei Komponenten, wobei Laurinlactam Baustein
beider Komponenten ist.

Der gerichtliche Sachverstdndige hat Uberzeugend ausge-
fihrt, der mit der Polymerchemie vertraute Chemiker habe am
Anmeldetag des Streitpatents gewupt, wie die eingesetzten
chemischen Bausteine herzustellen seien. Das Polylaurinlac-
tam der Komponente I habe durch ringdffnende Polymerisation
des Monomers Laurinlactam nach einem bekannten oder indu-
striell Ublichen Verfahren hergestellt werden kénnen. Aus
der Handlungsanweisung in Spalte 2 Zeilen 10 bis 13 der
Streitpatentschrift habe der Fachmann entnommen, dap die Po-
lyetheresteramide (Komponente II) mit statistisch Gber die
Polymerkette verteilten Einzelkomponenten durch hydrolyti-



sche Polykondensation unter erhdhtem Druck hergestellt wer-
den sollen. Er habe aufgrund seines Fachwissens hieraus fol-
gern kénnen, dap es sich bei der Einzelkomponente b) um
kurzkettige 0Oligo(oxytetramethylen)e handele, die als Weich-
segmente in Segmentcopolymere eingesetzt werden, um eine in-
nere Weichmachung zu erzeugen und gleichzeitig die Schlagza-
higkeit sicherzustellen und daf das angewandte Herstellungs-
verfahren ein "Eintopfverfahren"” sei. Da alle Bausteine Uber
die gesamte Dauer der Reaktion difunktionell seien und blie-
ben, folge hieraus zwangslaufig, daPp die Bausteine der Reak-
tionsstochastik gehorchend zu den Polymerketten zusammenge-
fiigt werden. Das bedeute, daP sie statistisch Uber die Poly-
merkette verteilt seien. Aus Spalte 1 Zeilen 56 ff., der
Streitpatentschrift erfdhrt der Fachmann zudem, dapf bei der
Herstellung des Gemischs die Ublichen Verarbeitungshilfsmit-
tel, wie Gleitmittel oder Stabilisatoren, Flllstoffe, wie
Glasfasern, Mikroglasperlen oder Mattierungsmittel, sowie
zusétzlich die bekannten Weichmacher zugesetzt werden kdén-
nen.

Der Fachmann versteht unter dem Begriff "statistisch
verteilt" (Merkmal 5) eine Verteilung der Bausteine, namlich
der aus Laurinlactam durch Hydrolyse entstehenden Aminolau-
rinsédure, des o ,-Dihydroxy-polytetrahydrofuran und einer
Dicarbonsdure sowie der hieraus entstehenden oligomeren Po-
lyamid~ und Etherester-Bausteine, in nicht vorhersehbarer,
unregelmdfiger, willkirlicher, zufallsbedingter Reihenfolge.
Eine solche zufallsbedingte Reihenfolge der Einzelkomponen-
ten ist auch im Beispiel 4, dem einzigen Ausfihrungsbeispiel
der Streitpatentschrift, vorhanden, wie der gerichtliche
Sachverstandige in der mindlichen Verhandlung verdeutlicht
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hat. Der Fachmann habe, so der gerichtliche Sachverstandige,
beim Lesen der Streitpatentschrift erkannt, dapf beim Bei-
spiel 4 mit einem 16,7-fachen Uberschup an Laurinlactam ge-
geniiber den Einzelkomponenten & ,&@-Dihydroxy-polytetrahydro-
furan vom mittleren Molekulargewicht 860 und Decandicarbon-
sdure gearbeitet werde. Durch den Uberschuf von Laurinlactam
entstinden grofe Laurinlactam-Bloécke, in die die beiden an-
deren mit Unterschup vorhandenen Einzelkomponenten eingebaut
wirden, und zwar in zufdlliger Reihenfolge. Deshalb kdénne
auch hier von einer statistischen Verteilung der Einzelkom-
ponenten auf der Polymerkette gesprochen werden. Jedenfalls
handele es sich nicht um ein Blockcopolymer mit einem be-
stimmten regelmaPfigen Aufbau, das durch katalytische Ver-
esterung eines durch Umsetzung mit einer Dicarbonsaure er-
haltenen Polylactams (mit endsté&ndigen Carboxylgruppen) mit
dem X (W-Dihydroxy-polytetrahydrofuran hergestellt werden
kénne.

Soweit seine schriftlichen Ausfihrungen Anlap zu Fehl-
deutungen des Beispiels 4 geben kénnten, hat der gerichtli-
che Sachverstandige in der mindlichen Verhandlung seine Er-
laduterungen dahin klargestellt, daP die Anweisung gemaf Bei-
spiel 4 zu einem Polymer mit statistisch verteilteh Einzel-
komponenten auf der Polymerkette, nicht aber zu einem Block-
copolymer mit bestimmtem regelmé&figen Aufbau fihre.

3. Die Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents ist aus-
fihrbar. Der gerichtliche Sachverstdndige hat uUberzeugend
ausgefihrt, der Fachmann durchschnittlichen Kdénnens habe am
Anmeldetag des Streitpatents gewuft, wie das Gemisch gemap
Patentanspruch 1 hergestellt werden kénne. Aus der Streitpa-
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tentschrift habe er zudem die Anweisung erhalten, die Kompo-
nente II im einstufigen Verfahren herzustellen, wenn er dar-
auf Wert gelegt hatte.

4. Entgegen der Auffassung der Klagerin ist das Streit-
patent in der im Einspruchsverfahren festgelegten Fassung
gegeniber dem in den ursprunglichen Unterlagen und in der
Auslegeschrift Offenbarten nicht unzuldssig erweitert. Eine
solche Erweiterung hat der gerichtliche Sachverstandige
Uberzeugend verneint. Gegeniiber den in der Auslegeschrift

als chemische Bausteine der Komponenten I und II genannten
‘ Aminosauren oder Lactame mit mehr als zehn Kohlenstoffatomen
sind die in der Streitpatentschrift beanspruchten chemischen
Substanzen Polylaurinlactam und Laurinlactam enger.

In Anspruch 1 des Streitpatents wird das eingesetzte Po-
lymergemisch prdazise als ein Gemisch bestehend aus Polyami-
den und Polyetheresteramiden genannt. Alle weiteren Textab-
weichungen der Streitpatentschrift von der Auslegeschrift
betreffen anders gewdhlte Formulierungen der Namen fur die
verwendeten chemischen Verbindungen und Textstraffungen, die
fir die Feststellung des Gegenstandes des Streitpatents ohne
Bedeutung sind. Gleiches gilt fir den Hinweis auf die deut-
sche Patentanmeldung P 27 12 987.9 in Spalte 2 Zeilen 16, 17
der Auslegeschrift, der in der Streitpatentschrift gestri-
chen ist. Den Ausfilhrungen des gerichtlichen Sachverstandi-
gen zufolge hat der Fachmann aus der Handlungsanordnung in
Spalte 2 Zeilen 10 bis 21 der Streitpatentschrift entnehmen
kénnen, daf die Komponente II nrach dem Verfahren der vorbe-
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kannten deutschen Patentanmeldung hergestellt werden kénne.
Durch das Streichen der Quelle habe sich am Offenbarungsge-
halt nichts geandert.

III. 1. Die Lehre des Streitpatents ist unstreitig neu.
Aus keiner der Entgegenhaltungen sind thermoplastische Form-
massen mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Streit-
patents bekannt.

Die beanspruchten thermoplastischen Formmassen haben ge-
gentber dem Stand der Technik auch einen technischen Fort-
schritt gebracht. Dieser besteht, wie der gerichtliche Sach-
versténdige erlautert hat, bereits in der Vereinfachung des
Verfahrens, namlich darin, gezielt eine Polymermischung aus
zwei Komponenten mit dem gleichen Amidbaustein fir Polyamid
und fUr Polyetheresteramid in einem "Eintopf"-Verfahren un-
ter Verzicht auf Katalysatoren herstellen 2zu kdénnen, die es
gestattet, Produkte mit verbesserter Flexibilitdt und Kalte-
schlagzahigkeit aufgrund einer verbesserten Phasenstruktur
2zu erhalten. Die im Stand der Technik bekannten Verfahren,
insbesondere auch das nach der Dissertation von Gérard De-
leens (Synthése et caractérisation de copolycondensats sé-
quencés poly(amide—-ség-éther), Rouen 1975), verwenden hinge-
gen Zweistufen-Verfahren unter Zusatz von Katalysatoren. Zu-
dem hat die Beklagte in sich plausible Versuchsberichte vor-
gelegt, aus denen sich eine hdéhere Kalteschlagzahigkeit der
nach dem Streitpatent hergestellten Produkte gegeniber den
Erzeugnissen nach der Lehre Deleens ergibt. Die Klagerin hat
die Richtigkeit dieser Berichte auch nur hinsichtlich des



Lichttests bestritten. Ob sie dariber hinaus den technischen
Fortschritt des Streitpatents in Frage stellen wollte, hat
sie in der mindlichen Verhandlung nicht deutlich gemacht.

2. Der Senat vermochte sich nicht davon zu Uberzeugen,
dap ein Fachmann durchschnittlichen Kénnens die Lehre des
Streitpatents am Anmeldetag auffinden konnte, ohne erfinde-
risch td&tig zu sein.

a) Beili der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist,
wie das Bundespatentgericht zutreffend ausgefihrt hat, von
dem technischen Problem auszugehen, weichgemachte thermopla-
stische Formmassen bereitzustellen, welche eine hdhere Fle-
Xibilit&t und Za&higkeit aufweisen als Ubliche, Weichmacher
enthaltende Formmassen, die im Unterschied zu den bekannten
Formmassen bei tiefen Temperaturen eine ausgezeichnete Kal-
teschlagzdhigkeit besitzen und die keine Weichmacher aus-
schwitzen oder aus denen solche nicht herausgeldst werden
kénnen, und zwar mit der Folge, dap trotz Verzichts oder
verringertem Einsatz von &uferen Weichmachern die Gefahr der
Versprédung der Formartikel herabgesetzt und damit eine lan-
gere Nutzung des Wirtschaftsgutes erreicht wird. Zur Lésung
dieses Problems werden die in Anspruch 1 des Streitpatents
nédher gekennzeichneten thermoplastischen Formmassen auf der
Basis eines Gemischs aus zwei Komponenten vorgeschlagen, wo-
bei Laurinlactam als chemischer Baustein in beiden Komponen-
ten eingesetzt wird. Eine solche Ldsung war durch den vorge-
tragenen Stand der Technik nicht nahegelegt.



b) Nach den Uberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen
Sachverstandigen bestehen zwischen den Formmassen nach der
Lehre des Streitpatents und den von Gérard Deleens herge-
stellten Copolymeren gravierende Unterschiede. Deleens be-
faBft sich in seiner Dissertation, deren Verdffentlichung vor
dem Prioritdtstag unterstellt werden kann, ausschliepflich
mit der Synthese und der Charakterisierung der sequenzierten
Polyetheresteramide, die er durch Polykondensation aus han-
delstblichen Oligoetherdiolen und Oligoamiden zusammenge-—
setzt hat. Dabei hat er die Oligoamide nach den bekannten
Methoden der Polykondensation mit Dicarbonsdure geregelt,
sie somit in ihrer Kettenléange begrenzt und gleichzeitig mit
den zur Umsetzung und Kettenverlangerung notwendigen Carb-
oxylendgruppen versehen.

Bei den von Deleens hergestellten Copolykondensaten han-
delt es sich - anders als beim Streitpatent - um sequenzier-
te Copolymere oder Multiblockcopolymere. Aufgrund ihrer spe-
ziellen Herstellung sind diese Polyetheresteramide aus Po-
lyamidbldécken und Polytetramethylenglykolblécken aufgebaut,
die Uber die Carbonsdureendgruppen des Polyamids durch
Estergruppen miteinander verbunden sind. Es handelt sich
_ hierbei somit um Blockcopolymere mit zwei Bldcken. Diese un-
terscheiden sich strukturell von den Polyetheresteramiden
des Streitpatents, welche die Einzelkomponenten, n&mlich die
oligomeren Polyamid-, Polytetramethylenoxid- und Polytetra-
methylenoxid-Dicarbonsdurepolyester-Bausteine, statistisch
Uber die Polymerkette verteilt enthalten. Die nach der Lehre
des Streitpatents hergestellten Formmassen unterscheiden
sich von den Produkten Deleens wegen ihrer unterschiedlichen
Kettenstruktur auch in ihren physikalischen Eigenschaften



grundlegend, was nach den Darl=gungen des gerichtlichen
Sachverstandigen zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents
allgemein bekannt war.

Weitere Unterschiede bestehen beim Einsatz der Einzel-
komponenten und beim Herstellungsverfahren. Deleens verwen-
det Polyamid 11 jeweils mit ein und zwei S&uregruppen, Ami-
noendgruppen, Esterendgruppen und Polyamid 11 mit chemisch
inerten Endgruppen, synthetisiert seine Polyetheresteramide
in einem zweistufigen Verfahren und setzt zur Polykondensa-
tion Titantetraalkoholate als Veresterungskatalysator ein,
die aus den Polyetheresteramiden nicht ohne Aufwand voll-
stédndig entfernt werden koénnen. Das Gemisch aus Polyamiden
und Polyetheresteramiden nach der Lehre des Streitpatents
kann hingegen aus Laurinlactam (Polyamid 12), o ,W-Dihydroxy-
polytetrahydrofuran und Dicarbonsdure in einem einfachen
einstufigen Verfahren unter Verzicht auf einen Katalysator
hergestellt werden.

Deleens befaffit sich in seiner Dissertation auch nicht
mit einem Gemisch aus Polyamiden und Polyetheresteramiden.
Die Dissertation verfolgt das Ziel, Polyetheresteramide mit
sequenziertem Aufbau und mit so hohen Molmassen herzustel-
len, daB diese flir sich allein gute technische Eigenschaften
zeigen. Sie enthdlt hingegen nicht den Vorschlag, diese Po-
lyetheresteramide entsprechend der Lehre des Streitpatents
mit einem hochmolekularen Polyamid gemischt zu verarbeiten.
Zwar waren Deleens bereits Vorschldge aus dem Stand der
Technik bekannt, Polyetheresteramide mit Polyamiden zu ver-
binden. Wie der gerichtliche Sachverstandige ausgefihrt hat,
habe in der wissenschaftlichen Welt auch die Vermutung be-



standen, dap durch ein Gemisch die positiven technischen Ei-
genschaften nicht verlorengingen. Deleens habe diesen Stand
der Technik in seiner Dissertation aber lediglich als vor-
handen zitiert, ohne selbst Experimente zu Mischungen vorzu-
nehmen. Vielmehr habe Deleens mit seinen Untersuchungen den
Nachweis daflir erbringen wollen, daPp es zur Erreichung der
angestrebten technischen Eigenschaften einer Vermischung von
Polyamiden und Polyetheresteramiden gerade nicht bedlirfe.
Der Fachmann, der sich mit der Dissertation beschaftige, ha-
be deshalb keinen Anlap gehabt, nach Mischungen von Polyami-
den zu suchen. Schon gar nicht hatten die Untersuchungen von
Deleens ihm einen Hinweis gegeben, die physikalische Mi-
schung auf Komponenten aufzubauen, bei denen der gleiche
chemische Baustein, namlich Laurinlactam (Polyamid 12) ein-
gesetzt wird.

¢) Einen Hinweis auf ein solches Gemisch konnte der

Fachmann auch nicht aus der amerikanischen Patentschrift

3 636 135 und der entsprechenden deutschen Offenlegungs-
schrift 19 45 111, die bereits Gegenstand des Erteilungsver-
fahrens waren, entnehmen. Zwar werden auch in diesen Druck-
schriften Polymerformmassen aus zwei Komponenten beschrie-
ben, bei denen die eine ein Polyamid und die andere ein Po-
lyetheresteramid ist. Gleichwchl konnte eine Anregung in
Richtung auf das Streitpatent von diesen nicht ausgehen. Zum
einen befassen sich diese Druckschriften mit einem vé6llig
anderen Ziel als das Streitpatent. Nach den Ausfihrungen des
gerichtlichen Sachverstdndigen betreffen diese Druckschrif-
ten Formmassen aus Aminocarbonsdure oder Lactam und Konden-
sate aus Diamin und Dicarbonséure (Nylon), die zur Herstel~-
lung von Formartikeln, insbesondere von Fasern mit antista-
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tischen und schmutzabweisenden Eigenschaften dienen. Es ist
nicht ersichtlich, dap der Fachmann auf der Suche nach einer
Formmasse mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich der
Flexibilitadt und Kélteschlagzahigkeit auf diese Druckschrif-
ten zurlckgreifen wurde. Diese Zweckbestimmung ware vielmehr
eher dazu angetan, den Fachmann davon abzuhalten, sich mit
diesen ndher zu befassen. Zudem sieht die amerikanische Pa-
tentschrift 3 636 135 keine Ubereinstimmung in den Baustei-
nen der Komponenten vor. Sie rat gerade vom Einsatz gleicher
Bausteine ab, indem sie ausdricklich darauf hinweist, dap
sich die Amidstruktureinheiten des Polyetheresteramids von
denen des Polyamids unterscheiden sollen.

d) Obwohl der gerichtliche Sachverstandige in der mind-
lichen Verhandlung bei der Erérterung des Gegenstandes des
Streitpatents bisweilen Unsicherheiten zeigte, hat der er-
kennende Senat keine Veranlassung gesehen, gemédp § 412 ZPO
ein weiteres Sachverstdndigengutachten einzuholen. Der ge-
richtliche Sachversté@ndige hat in seinem schriftlichen Gut-
achten die Struktur und die Bedeutung des als Komponente II
des Streitpatents eingesetzten Polyetheresteramids im ein-
zelnen und Uberzeugend dargelegt. Seine Ausfihrungen stimmen
mit den Erwadgungen des fachkundig besetzten Nichtigkeitsse-
nats III des Bundespatentgerichts in dem angefochtenen Ur-
teil Uberein. Zum gleichen Ergebnis ist zudem der vom Land-
gericht Dusseldorf in-dem Verletzungsverfahren der Parteien
beauftragte Sachversténdige Prof. Dr. Claus D. EGEEENN ge-
langt. Angesichts dieser Ubereinstimmenden Beurteilungen ist
der erkennende Senat davon Uberzeugt, dap die Erwégungen des
gerichtlichen Sachverstandigen zum Gegenstand des Patents
zutreffen.

A4



IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 2 PatG
in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Jestaedt Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn
ist wegen Urlaubs verhindert
zu unterschreiben

Rogge

Brof Greiner
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