A
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R 91/65 URTEIL Verkiindet am

28, April 1970
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

?er Flrme)a GedilD C@@ Co., Inc., in N@r Y@, N.Y.
V.St.As),

_ Beklagten und Berufungsklégerin,
- Prozefibevallméchtigte: Rechtsanvalt Dr. (R in

und
Patentanwalt Dipl.~Ing. ?
in GE, CEES @

gegen

die Firma PGP Ba@Ptabak GmbH in Ho—/Baden, T
H—,

gesetzlich vertreten durch Herrn Waldemar V(®.
Schl eg IR, und Herrn Jakob VD,

, O—s traf&e &,

Kligerin und Ber‘ufungsbeklagte,
— Prozeflbevollmichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.
Dr. ﬁln O |
Patentanwilte Dipl.-Ing. GEENEED
und Dipl.-ing. (S in WD

-/q: - -

und

hetreffend das Patent G WD



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesge-
richtshofs hat auf die miindliche Verhandlung vom
4. April 1970 unter Mitwirkung des Senatsprédsiden-
ten Dr. Spreng und der Bundesrichter Dr. Idscher,
Claflen, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

fir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des
3. Senats (Nichtigkeitssenats III)
des Bundespatentgerichts vom
6. Juli 1965 wird auf Kosten der
Beklagten szurickgeviesen.

Von Rechis wegen

Patbestand:

Die Beklagte war Inhfaberin.des Patents () WD,
das ein Verfahren zur Herstelluhg von Tabakwaren be-
trifft. Das Patent ist am 2. Oktober 1950 unter Inan-
spruchnahme der Prioritdt der Anmeldungen in den Ver-
einigten Staaten von Amerika vom 15. Juni; 24, August 1946
und 7. Januar 1947 angemeldet worden. Es ist nach dem
1. Uberleitungsgesetz vom 8. Juli 1949 ohne Einspruch
erteilt worden. Mit dem 2. Oktober 1968 ist es abge-
laufen.

Die Patentanspriiche lauten:

"1. Verfahren zur Herstellung von Tabak-
waren, dadurch gekennzeichnet, daB
man Tabak trocken vermablt und mit
einer walBrigen Losung eines die Rauch-
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qualitdt des Tabaks nicht beein-
triachtigenden Bindemittels zu einer
zusammenhingenden Paste vermischt,
wobel die viskose waBrige Ldsung
nicht mehr als etwa 2 Gewichitspro-
zent an Bindemittel enthilt und eine
Viskositédt von nicht weniger als

1 500 Centipoises hei einer Tempera- .
tur von 250 C aufweist, und da8 man
dann diese Paste in die gewiinschte,
zusammenhingende und mechanisch sta-
bile, fiir Rauchzwecke geeignete Form
veriormt und trocknet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dafBl man als Binde-
mittel ein Cellulosederivat, und vor-
zugsweise Cellulosedther, wie z.B.
Methylcellulose oder ein Alkalisalz
der Carboxymethylcellulose, verwendet.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daR man als Bindemittel
das Natriumsalz der Carboxymethyl-
cellulose verwvendet.

4. Verfahren mach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB man als Bindemittel
eine saure Polysaccharidverbindung ver-
wendetb.

5. Verfahren nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dafl man die Paste mit einer kleinen Men-
ge feiner, biegsamer Glasfiden kombi-
niert, wobei diese kleine Menge 5 Ge-
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wichtsprozent des Tabaks nichi
iberschreitet.

6. Verfahren zur Herstellung einer tabak-
haltigen Paste nach Anspruch 2 odex
3 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dafl
man trocken gemahlenen Tabak mit einer
Menge der wasserloslichen Cellulose-
verbindung kombiniert, die nicht mehr
als 20 und vorzugsweise nicht mehr als
10 Gewichtsprozent des Tabaks betridgt.

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, daR man trocken
gemahlenen Tabak mit einer Menge der
wasserldslichen sauren Polysaccharid-
verbindung kombiniert, die nicht menr
als 20 Gewichtsprozent des Tabaks be-
tragt."

Die Klédgerin hdlt das Patent durch den Stand der
Technik in der deutschen Patentschrift 464 202 und in
der schweizerischen Patentschrift 228 204 fiir neuheits-
schidlich vorweggenommen, jedenfalls fiir so nahegelegt,
daB es keine Erfindung mehr darstelle. Die dort nicht
ausdriicklich erwvidhnten Bemessungsangaben fiir die Kon-
zentration des Bindemittels in der wafirigen Losung
und deren Viskositadt seien durch einfache Versuche zu
ermitteln gewesen. Eine saure Polysaccharidverbindung
stelle nichts anderes dar als ein wasserldsliches
Cellulosederivat, wie es aus der schweigerischen Pa~
tentschrift beks nnt sei.

Die Klégerin hat beantragt,
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das Patent () @ im Unfang der An-
spriche 1 bis 4, 6 und 7 fiir nichitig
zu erkliren.

Die Beklagte hat fristgerecht Widerspruch erho-
ben und beantragt, '

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat geltend gemacht, das Patent habe die
Aufgabe, eine kiinstliche Tabakfolie leicht und ohne
grofle Kosten herzustellen, die dem Naturtabak so-
weit dhnelt, daB der Raucher keinen Unterschied im
Geschmack und in der Brennbarkeit feststellen kdunne,
durch den Vorschlag gelist, die eingesetzte wéfrige
Bindemittellosung in einem bestimmten Konzentrations-
und Viskosititsbereich cecinzustellen. Das Patent habe
erstmals die Lehre gegeben, die Viskositidt dieser Lo-
sung als Anhaltspunkt und MaBstab fur die Auswahl

der Bindemittel zu verwenden. Dadurch werde eine Ge-
schmacksbeeintrichtigung des Tabaks durch Auslsugung
u. dgl. vermieden und eine Pabakfolie von hoher Festig-
keit erreicht.

Das Bundespatentgericht hat das Patent () @D
in vollem Umfang fir nichtig erklért.

Die Beklagte hat Bernfung eingelegt, mit der
sie beantragt,

die Nichtigkeifsklage abzuweisen,
vdhrend die Kliagerin um
Zuriickweisung der Berutfung

bittet.




Im zweiten Rechtsguz haben beide Parteien ihr
Voerbringen wiederholt.

Die Kldgerin hat ergénzend vorgebracht, das.Streit-
patent gebe keine eindeutige Lebhre zum technischen Han-
deln, da die filr die Ermittlung des Viskosititswerts
von 1 500 Centipoises erforderliche Angabe der Ermitt-
lungsmethode oder -apparatur fehle.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten von
Prof. Dr. K. @ von der Bundesanstalt filr Tabak-
forschung in Forchheim bei Karlsruhe und ein Ergidnzungs-
gutachten von Direktor Dr. Rudolf Sch@l), D-gilEN/Igs,
eingeholt. Die Beklagte hat ein Privatgutachten von
Prof. Dr. Dr. RelED ., i@, vorgelegt. Die ge-
richtlichen Sachverstidndigen haben ihre Gutachten in
der miindlichen Verhandlung erlédutert und ergdnzt. Die
Parteien haben iliber das Beweisergebnis verhandelt.

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung hat keinen Erfolg.
I.

Die Klage ist trotz des zwischenzeitlich einge-
tretenen Ablaufs des Streitpatents (D @ zulidssig.
Die Beklagte hat die Kldgerin aus dem Patent verwarnt.
Die Klégerin hat sich nach ihrer Darstellung dieser
Verwarnung gefligt. Der Rechtsbestand des Streitpatents
ist demnach fiir das Rechtsverhdltnis der Parteien bis
zum Zeitpunkt seines Ablaufs von Bedeubung. Daraus er-
gibt sich das Rechtsschutzinteresse an der weiteren
Durchfilhrung der vorliegenden Klage. '

"
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II.

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur
Herstellung von Tabakwaren aus Tabakpulver. Zweck
des im Streitpatent unter Schutz gestellten Verfah-
rens ist es, aus Tabakpulver ein zusammenhingendes,
mechanisch stabiles Tabakprodukt herzustellen, ins-
besondere in Form einer dinnen Schicht, die als Ta-
bakfolie mechanisch z.B. zu Zigarren verarbeitet wer-
den kann (vgl. S. 1,Zeilen 1 - 5; S. 2, Zeile 101;
S. 3% Zeilen 8, 9; S. 4 Zeilen 2 und 9, 10, 19).

1. Dem Stweitpatent liegt die Aufgabe zugrunde,
ein geniigend stabiles Tabakprodukt; z.B. in Form
einer Folie, zu schaffen, das zwecks Einsparung ko-
stenerhthender Handarbeit maschinell weiterverarbei-
- tet werden kann und dessen Tabakqualitdt wshrend des
Herstellungsverfahrens nicht beeintréichtigt wird. Der
zusammnenhangende Tabakkdrper soll mechanisch stabil,
widerstandsfithig, 28b und schmiegsam sein, ohne merk-
‘lich zu zerbrockeln, wenn er wiahrend der Verarbei-
tung gerollt oder scharf geknickt wird (S. 2, Zei-
len 71, 72, 101, 112 - 116 und S. 3, Zeilen 63, 64}.
Dabei soll zugleich die Mischung verschiedener Tabak-
sorten und -qualitédten und die Beimischung von Zu-
satzstolffen ermbglicht werden und es sollen die Ver-
luste an wveritvollem Tabak wéhrend der Fabrikation
von Rauchprodukten herabgesetzt werden {S. 1, Zeilen
19 - 26 und S. 2, Zeilen 1 - 5). Es wird erstrebt,
daf das Tabakprodukt dem urspriinglichen Blattabak im
wesentlichen gleichvertig bleibt (8. 2, Zeilen 80 - 83).
Der Tabak soll widhrend des Herstellungsverfahrens kei-
nen seiner Bestandteile verlieren {5. 2, Zeilen T4 - 78;
S. 5, Zeilen 3 - 5). Ein Auslaugen derjenigen Substan-
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zen, die ibn fur Rauchzwecke geeignet machen, soll ver-
mieden werden (S. 5, Zeilen 4 und 5; S. 5, Zeilen 21 - 26).
Der hochempfindliche und unbestédndige Tabak, den selbst
geringfiigige Verdnderungen schidlich beeinflussen kotn-
nen, soll vor schiddigenden Bedingungen bewahrt bleiben
(S. 2, Zeilen 75 - 79; S. 5, Zeilen 9 - 17). Endlich
sollen dem Tabakprodukt relativ wenig fremde Bestand-
teile zugesetzt werden (vgl. 8. 2, Zeilen 78 - 80), da-
mit diese nicht die natiirliche Qualitdt des Tabaks be-
eintrdchtigen, weil z.B. Cellulosefasern den Rauchge-
ruch in Richtung von Papier oder Holz verschlechtern,
wie der gerichtliche Sachverstindige Prof. Dr. SENED
auf S. 7 seines schriftlichen Gutachtens ausgefiihrt hat.

2. Zur ILosung dieser Aufgabe schlidgt das Streit-
patent nach seinem Hauptanspruch ein Verfahren vor, bei
dem folgende Schritte aufeinander folgen sollen:

1. Der Tabak wird trocken vermahlen,

2. sodann mit einem Bindemittel zu einer zusammen-—
hiangenden Paste vermischt, wobei das Bindemit-
tel
a) so ausgevdhlt werden soll, daB es die
Rauchqualitdt des Pabaks nicht bheein-
trachtigt, o

b) in einer viskosen wéBrigen Lisung ver-
wendet werden soll, die

b, nicht mehr als etwa 2 Gewichtsprozéﬁt
an Bindemittel enthélt und

b2 eine Viskositadl von nichit weniger als
1500 Centipoises bei 25° C aufweist.

3. Die Peste wird sodann in die gewiinschite Form
gebracht (verformt} und '



4., getrocknet
(vegl. S. 2, Zeilen 7 - T72; S. 5, Zeilen 69 - 82).

3. Nach der Beschreibung des Streitpatents sall
das trockene Mahlgut fein gemahlen bzw. fein zerklei-
nert sein (8. 3, Zeilen 14 - 23). Das Bindemittel wird
als natiirliche polymere Substanz bezeichnet (S. 2, Zei—v
len 26/27). Eine kleine Menge des Bindemittels soll
cine hochviskose Losung ergeben (S. 2, Zeilen 25/26,
43 - A7, 99; S. 3, Zeile 111; 8. 4, Zeile 69). Bei
- den Ausfithrungsbeispielen werden Viskositédtswerte der
Bindemittellssungen von etwa 50 000 Centipoises {vgl.
Beispiel 1 Seite 3, Zeile 112), 4 000 Centipoises (vgl.
Beispiel 2 S. 4, Zeile 29) und die eines zdhen Sirups
(vgl. Beispiel 4 S. 4, Zeile 70) erwdhnt. Um das Ziel
zu erreichen, daB dem Tabakprodukt relativ wenig frem-
de Bestandteile zugesetzt werden, soll das endgiiltige
Tabakprodukt weniger als 20 % bzw. 10 % Cellulosederi-
vate, beil besonders geeigneten tabakhaltigen Mischun-
gen etwa 4 bis 8 % (5. 3, Zeilen 10 - 16) enthalten.
Die ausformbare Masse aus der Bindemittellosung und
dem zugemischten Tabakpulver wird dahin umschrieben,
dall sie von der ungefdhren Beschaffenheit eines gu-
ten, glattlliissigen Zementmdrtels sein soll, bei der
ein UberschuBl an I¢sung vermieden werden soll, um einen
Verlust von extrahierbaren PTabakbestandteilen zu ver-
hindern (S. 2, Zeilen 49 - 60; 8. 3, Zeilen 119 - 1247,
Das in der Bindemittcllésung'enﬁhaltene Wasser soll
beim Trocknungsvorgang bei médBigen Temperaturen, nicht
iber ctwa 500 C, in einem ILuftstrom in einer Trocken-
kammer verdampft werden (8. 2, Zeilen 68 ~ 703 S. 4,
Zeilen 4/5),
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4. Das Streitpatent enthdlt auch im Hinblick auf
seine Anweisung, bei einer Konzentration der Bindemit-
telldsung von "nicht mehr als etwa 2 Gewichtsprozent
an Bindemittel" (siehe Patentanspruch 1 S. 5, Zeilen
75/76) - "nicht iiber ungefshr 2 Gewichtsprozent" (S. 2,
Zeile 44) oder "unter ungefihr 2 Gewichtsprozent" (S. 2,
Zeilen 96/97) -~ eine Viskositdt der Losung von "nicht
weniger als 1 500 Centipoises bei einer Temperatur
von 25° G einguhalten (siene Patentanspruch 1 $§. 5,
bare Lehre zum technischen Handeln. Der gerichtliche
Sachverstindige Direktor Dr. Sch@, der den in der
Streitpatentschrift angegebenen Viskositétswert der
Bindemittelldsung nicht fiir eindeutig definiert hilt,
rdumt ein, dafl diesen Angaben ein beschrénkter Aussage-
gehalt zukomme, ndmlich eine mittlere bis hohe Viskosi-
tdt der Bindemittellosung einzuhalten. Der Durchschnitts-
‘fachmann auf dem Gebiet der Herstellung von Tabakproduk-
ten mittels Bindemitteln von polymerer Substanz, bei
~dem chemische und physikalische Grundkenntnisse iiber die
Struktur und die Eigenschaften der Bindemittel vorausge-
setzt werden kdnnen, die er sich gegebenenfalls bei einem
Fachmann der Kolloidchemie verschaffen kann, ist demnach
in der lLage, den vom Streitpatent erstrebten Erfolg mit
den im Patentanspruch 1 genannten Verfahrensschrititen
zu erreichen. Eine gewisse Unschirfe der Angabe der Bin-
demittelkonzentration von "nicht mehr als etwa (ungefdhr’
2 Gewichtsprozent an Bindemittel', die wegen der Natur
der hochmolekularen, strukturviskosen Substanz der Bin~
demittel selbst bei geringfilgigen Schwankungen in der
Konzentration der Igsung nach den ﬁbérzaugenden Aus~
fithrungen des Sachverstdndigen Direktor Dr. Sch zu
erheblichen Veranderungen des Viskositédtswertes fiihrt,
ist dem Durchschnittsfachmann als soleche erkennbar. Sie
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- hindert ihn nicht daran, eine brauchbare Bindemittel-
losung zu finden, mit der Tabakprodukte mit den ge-
winschten Eigenschaften geschaffen werden konnen.

5. Die zwischen dem gerichtlichen Sachverstian-
digen Direktor Dr. Schyfp und dem Privatgutachter
der Beklagten entstandene Streitfrage, ob die Anga-
be des Streitpatents tiber die Mindestviskositdt derx
Bindemittelldsung von 1 500 Centipoises dem Durch-
schnittsfachmann einen Hinweis auf den absoluten
Viskositdtswert vermittelt oder ob diese Angabe ihn
lediglich auf einen Viskositéditswert mit einiger Schwan-
kungsbreite hinweist, nédmlich eine mittlere bis hohe
- Viskositdt einzuhalten, bedari keiner F¥nischeidung. Der
gerichtliche Sachverstindige Direktor Dr. Schigg meint
auf Grund seiner langjdhrigen Erfahrung auf dem Gebie-
te der Celluloseverarbeitung, das Fehlen der Angabe
einer Ermittlungsmethode und der dabei einzuhaltenden
genauen MefBbedingungen in der Streitpatentschrif{t er-
laube dem an solche Angaben gewshnten Praktiker, der
die in der Praxis iiblichen Hefmethoden und -apparate
anwvende, bei Einhaltung eines vertretbaren Mefaufwan-
des nicht, absolute Viskositétswerte zu ermitteln.
Der Praktiker erhaltec je nach der angewendeten Mefi-
methode und -apparatur und den dabei eingehaltenen Be-
dingungen Viskositdtswerte, die in weiten Grenzen von-
einander abwichen. Das  Streitpatent vermittle dem
Durchschnittsfachmann deshalb nur die ILehre, mit einer
mittleren bis hohen Viskositdt der Lésung zu arbeiten.
Demgegeniiber vertritt der Privatgutachter der Beklagten
Prof. Dr. Dr. Re(D den Standpunkt, der im
Streitpatent genannte Viskositdtswert sei ein abso-
luter Wert. Er lasse sich von dern Ergebnissen der
iiblichen Ermittlungsmethoden ausgehend durch Rerech-
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nung bestimmen. Bei entsprechendem Aufwand und mit-
tels einer auf Grund von Vergleichsmessungen erstell-
ten FlieBkurve seli der absolute Viskositdtswert einer
2 %igen Losung eines Cellulosederivates bestimmbar.
Der gerichtliche Sachversténdige Direktor Dr. Schyggm
h#ilt dem entgegen, der Aufwand, den absoluten Viskosi-
titswert durch eine Flieflkurve zu bestimmen, sei ein
fiir die Praxis nicht zu vertretender grofer Aufwand.

Der Senat ist zu einer Entscheidung dieser Streit-
frage nicht gendtigt. Das Streitpatent kann selbst dann
keinen Bestand haben, wenn man der weiteren Prifung
des Streitpatents auf Neuheit, Portschritt und Erfin-
dungshthe den der Beklagten ginstigsten Standpunkt
zugrunde legt, daB die Streitpatentschrift den Durch-
schnittsfachmann auf den absoluten Mindestviskositédts-
wvert von 1 500 Centipoises hinveist.

6. Die Unteranspriiche des Streitpatents schlagen
cinzelne Bindemittel (Anspruch 2 - 4) und Mengenver-
hédltnisse (Anspruch 6 und 7) und die Beigabe von Glas-~
fiden (Anspruch 5) vor. Als Bindemittel sollen Cellu-
losederivate, vorzugsweise (Cellulosedther, wie z.3B.
Methylecellulose oder ein Alkalisalz der Carboxymethyl—
cellulose {Anspruch 2) oder das Natriumsalz der Carboxy-
methylcellulose (Anspruch 3) verwendet werden, und zwar
im Verh&ltnis von nicht mehr als 20 und vorzugsweise
von nicht mehr als 10 Gewichtsprozent des trocken ver-
mahlenen Tabaks .(Anspruch 6). Als Bindemittel wird fer-
ner eine saure Polysaccharidverbindung (Anspruch 4) im
Verhdlinis vor nicht mehr als 20 Gewichisprozent zum
trocken vermahlenen Tabak (Anspruch 7) vorgeschlagen.

N7
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1. Die Neuheit der Lehre nach dem Hauptanspruch
des Streitpatents wird durch das Chemie-Lexikon von
Rompp, 2. Aufl. 1950, das lediglich die Verwendung
von Methylcellulose als Bindemittel in der GenuB-
mittelindustrie offenbart, und durch die deutsche
Patentschrift 464 202 nicht in Frage gestellt.

Die deutsche Patentschrift 464 202 befaBt sich
mit der Herstellung von Tabakhiillen und Tabakmassen
aus Tabakstaub, der in der Pabakindustrie in grofien
Mengen anfdllt. Dieser so0ll mit einem Bindemittel
verknetet und in Blatt- oder Hiillenform gebracht wer-
den, um als Zigarettenhiille, Zigarrendeckblatt. oder
unnittelbar als Rauchmasse verwendet zu werden (8. 1,
Zeilen 18 - 32). In dieser Druckschrift werden Ver-
fahren, bei denen widfrige Extrakte und wasserhaltige
Massen verwendet werden, wegen der Geschmacksbeein-
trichtigung des Tabaks als nachteilig bezeichnet
(s. 1, Zeilen' 5 - 10). Als Bindemittel wird deshalb
eine in Aceton, Kther oder in Alkohol 1ésliche Cellu-
lose, 2z.B. Acetylcellulose, vorgeschlagen {(8§. 1,
Zeilen 10 - 21). Der Tabakstaub soll mit dem Binde-
nittel, beispielsweise im Verbsaltnis 2 : 1 (vgl.

8. 1, Zeilen 39 - 41), in Gegenwvart des L¥sungs-
mittels verknetet werden. Darauf soll dann die HMas-
se unter Wiedergewinnung des Lisungsmittels zu einem
diinnen Hautchen verarbeitet werden {S. 1, Zeilen

39 - 46). Die Wiedergewinnung des Losungsmittels
Aceton soll beispielsweise durch Absaugen im Vakuum
erfolgen {S. 1, Zeilen 65 - 71). Bei der Herstellung
von rauchbarem Tabak sollen die Tabakabfdlle mit nur
soviel Acetylcelluvloseldsung benetzt werden, dafli beim
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Pressen und Formen eine Verkittung der Tabakteilchen

zu einer homogenen Masse stattfindet, die durch Schnit-
zeln oder Hobeln in Blattform gebracht wird (S. 1,
Zeilen 52 - 59).

Dieser Vorschlag nimmt die Lehre nach dem Haupt-
anspruch des Streitpatents schon deshalb nicht vorveg,
weil er sich nicht auf ein wasserldsliches Bindemittel
bezieht, sondern wasserunlosliche Bindemittel zum Ge-
genstand hat, die durch ihren Geschmack den RauchgenuB
beeintrichtigen, wie der schweizerischen Patentschrift
228 204 zu entnehmen ist (vgl. dort S. 1, Zeilen 12/13}.

2. Die schweizerische Patentschrift 228 204 offen-
bart ein Verfahren zur Herstellung von Tabakstaub ent-
haltenden Folien. Als Bindemittel wiréd die Verwendung
eines wasserlislichen Cellulosederivats vorgeschlagen,
insbesondere Cellulosedther und Methylcelluloseo Deren
Verbrennungsprodukte beeinflulliten den Geschmack des Ta-
baks praktisch iberbaupt nicht. Die Methylceliulose
sel als Bindemittel aufBerordentlich sparsam im Gebrauch.
Zur Bildung eines zusammenhédngenden Blattes aus Tabak-
staub seien nur 15 - 20 % und weniger erforderlich.
Sogar sehr verdinnte Losungen von Methylcellulose bin-
den den Tabakstaub noch sehr gut. Die mit ibr herge-
stellten Tabakfolien seien mit Wasser so gut quellbar,
dal man damit sehr plastische Hiutchen erhalte, die
sich ausgezeichnet als Deckblatt fir Zigarren verwen-
den liefen (S. 2, Zeilen 9 ff). Als Beispiel fiir die
Herstellung wird in der schweizerischen Patentschrift
228 204 gelehrt, zu der wdaBrigen ILosung von Methyl-
celiulose soviel Tabakstaub zu geben, daB auf 1 Teil
Cellulosesdther 9 Teile Tabak kommen. Die wdBrige Auf-
schvenmung giefle man auf eine Glasscheibe. Nach dem
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Verdunsten der Hauptmenge des Wassers ziehe man

die TFolie von der Unterlage ab und mache sie

v61lig lufttrocken (S. 2, Zeilen 14 - 23). Am

Ende der Beschreibung dieser Patentschrift ist

noch bemerki, daB die erfindungsgemidB hergestell-
ten Tabakfolien u.a. in die Yorm eines Tabakblat-
tes gebracht werden konnen. Je nach der Menge des
Bindemittels kbriné die Zerkleinerung durch Schnei-
den oder Zerbr8ckeln erfolgen (S. 2, Zeilen 24 - 30).

‘Diese Druckschrift nimmt wdrtlich die Verfahrens-
schritte 1, 2 a und 4 (vgl. oben unter II 2) nach
dem Hauptanspruch des Streitpatents vorweg. An die
Stelle der ausformbaren Paste {siehe die Merkmale
2 und 3 des Streitpatents) tritt bei ihr eine "wdsserige
‘Aufschwemmung" (vgl. S. 2, Zeile 20). DaB eine wifB-
-rige ILisung eines Cellulosederivats eine viskose
Lésung gemdB dem Merkmal 2 b des Streitpatents er-
gibt, ist filr den Pachmann eine Selbstverstdndlich-
keit. Ob der Durchschnittsfachmann dieser Patent-
schrift, die keinen ausdriicklichen Hinweis auf eine
einzuhaltende Kongentration und auf eine zu beachten-~
de Mindestviskositdt der Bindemittellosung enthild,
die vom Streitpatent gegebenen Bemessungsvorschrif-
ten zur Konzentration und zur Viskositdt zu entneh-
men vermag, d.h. ob diese Patentsclirift die genannten
Werte offenbart, womit der Patentanspruch 1 neuheits-
schiddlich vorweggenommen vidre, kann unentschieden
bleiben, weil es dem Streitvatent jedenfalls an der
Erfindungshohe mangelt.

IV.

1. Das Streitpatent weist gegehﬁber dem durch
die deutsche Patentschrift 464 202 bekanntgewordenen
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Verfahren den Fortschritt auf, daB der Geschmack -

der Tabakprodukte nicht durch wasserunldsliche Bin-
demittel und Reste der dort bendtigten Losungsmittel
beeintrichtigt wird. Das im Streitpatent als ILosungs-
mittel verwendete Wasser ist geschmacklos und zudem
billiger als die bei der Entgegenhaltung genannten
Losungsmittel. Die Trennung des Losungsmittels durech
Trocknen ist einfacher und billiger als das bei den
dort genannten ldsungsmitteln der Fall ist. Das hat
der Sachverstédndige Prof. Dr. SE® lberzeugend dar-
relegt (vgl. S. 8 des Gutachtens:.

2, Wenn man zugunsten der Beklagten unterstellt,
daB die schweizerische Patentschrift 228 204 den RFach-
mann weder erkennen lieB, daB es darauf ankam, auf
e¢ine hohe Viskositédt der Bindemittelldsung zu achten,
noch dem Fachmann die Bemessungsangaben nach dem Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents offenbarte, dann hat
das Streitpatent gegeniiber dem in dieser Druckschrift
beschriebenen Verfahren den Vorteil, daf man ohne wei-
teres durch eine begrenzte Auswahl von Bindemitteln,
namlich mit den im Streitpatent geforderten Angaben
fir Konzentration und Viskositdt der wifrigen Lisuag
des Bindemittels sicherer ein im Geschmack praktisch
nicht beeintrdchtigtes Tabakprodukt erhidlt, das die
fir eine mechanische Weiterverarbeitung notwendige
Stabilitdt aufweist, wdhrend dies bei dem Veriahren
rach der schweizerischen Patentschrift in weitem Um-
fange von der'erfolgreichen‘Auswahl der Cellulose-
derivate und der im Einzelfall verwendeten Xonzentra-
tion und Vigkositédt der Bindemittelldsung abhingt. Ler
bei dem Verfahren nach dem Streitpatent auftretende
Nachteil der Verwendung einer relativ groflen Menge
Wassers, die einen grol3en Teil der Raucharomastoffe
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verdndern und nachteilig beeinflussen kann und beim
Verdunsten zu Verlusten bei den mit dem Wasserdampf
flichtigen Aromastoffen fiihren kann, wird durch

die Mafnahmen des Streitpatents zur Vermeidung die-
ser Beeintridchtigung zwar nicht génzlich aufgehoben,
wie 'der gerichtliche Sachverstidndige Prof. Dr. SUNED
auf Seite 11 scines Gutachtens unter Hinweis auf

die einheitliche Braunférbung der Folie ausfiibrt.
Dieser Nachteil wird vom Fachmann, der das Mischen
und Durchkneten des Tabakstaubs mit der Bindemittel-
lgsung in vorauszusetzender Kenntnis der Beeintriéch-
tigungsgefahr selbstverstindlich zligig durchfiihrt

und daran anschlicBend sofort mit dem Trocknen un-

ter milden Bedingungen - Warmluitstrom von nicht

iber 50° ¢ - beginnt, durch die Lehre nach dem Streit-
patent in tragbaren Grenzen gehalten, so daB die Vor-
teile diescr Lehre bei sachgemédfler Anwendung die Nach-
teile iiberwiegen. Von einer sachgemidflen Anwendung des
geschiitzten Verfahrens ist bei der Priifung des tech-
nischen Fortschritts auszugehen.

v,

Der im Hguptanspruch des Streitpatents offenbarten
Iehre fehlt jedoch die erforderliche Erfindungshéhe. Be-
reits die deutsche Patentschrift 464 202 verfolgte das
Anliegen, den Rauchgenuf3 dadureh zw verbessern, dafl
statt des bei Zigarettenhiillen verwendeten Papiers
eine Hiille aus Tabakmasse Verwendung.fihden'Sollteo
die nur zu einem Drittel aus Acetylcellulose bestehen
g0ll. Fir die Herstellung von Rauchtabak wird in die-
ser Druckschrift dariiber hinaus gelehrt, den Tabak-
staub nur mit soviel Acetylbelluloselﬁsﬂng zu benet~
zen, dafl eine Verkittung der Tabakteilchen zu einer
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homogenen Masse stattfindet. Diese wie auch die noch zu
behandelnde schweizerische Patentschrift 228 204 gehen
von der Zielvorstellung aus, den dein Geschmack von

Tabak nachteiligen Anteil von Fremdstoffen zu verrin-
gern. Die schwveizcrische Patentschrift 228 204, die

am 1. November 1943 verdffentlicht worden ist, verfolgt
das Ziel, Tabakfolien aus Tabakstaub mit einer geringen
Menge von Bindemittelnh herzustellen {S. 1, Zeilen41l - 43;
S. 2, Zeilen 5 ~ 7). Sie erwdhnt, daB zur Herstbellung
e¢ines zusammenhiéingenden Blattes aus Tabakstaub mit
Methylcellulose 15 -~ 20 % und weniger Gewichitsprozente
gegeniliber dem Gewicht des Tabakstaubs erforderlich sind
(5. 2, Zeilen 3 - 5). Die dort genannten Porzentangaben
beziehen sich eindeutig auf die Gewichtsverhéltnisse,
wic die Verweisung auf das Prozentverhdltnis bei der
Acctylcellulose nach der deutschen Patentschrift 464 202
(siche dGort S. 1, Zeilen 39 - 42) erkennen 1iBt. {Uber
diese HMengenverhidltnisse hinaus weist die schweizerische
Patentschrift darauf hin, daf die Methylcellulose spar-
sam im Gebrauch als Bindemittel ist und daB sogar sehr
verdinnte ILosungen von Methylcellulose - das sind wiB-
rige Idsungen - den Tabakstaub noch sehr gut binden.
Dicese Angaben legen es dem Fachmann bei einigem Nach-
denken nahe, daB auch mit sehr verdiinnten wifirigen
Losungen der Methylcellulose obne wesentliche Beeintrich-
tigung der Geschmacks- und Aromagualitéit des Tabaks
Folien in Yorm sehr plastischer, als Deckblatt fiir
Zigarren verwvendbarer Hautchen hergestellt werden kin-
nen. VYenn dort auch die Viskosit&t der verwendeten Cellu-
losederivate nicht ausdriicklich angesprochen worden ist,
g0 legte der Gesamtinbalt dieser Druckschrift dem Durch-
schnittsfachmann dennoch die Erkenntnis nabhe, auf eine
hohe Viskositdt der waBrigen ILosung eines Cellulose-

1Y
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derivats geringer XKonzentration zu achten, wenn er
im Geschmack und im Aroma nicht heeintrédchtigte Ta-
bakprodukte herstellen wollte, die :sich ausgezeich-
net als Deckblatt fir Zigarren eigneten. Der gericht-
liche Sachverstiéndige Direktor Dr. Sch@g hat in der
‘miindlichen Verhandlung iiberzeugend ausgefiihrt, daB
‘die in der schweizerischen Patentschrift 228 204
enthaltene Angabe der Bindefshigkeit einer verdiinn-
ten Bindemittelldsung (siehe S..2, Zeilen 5 - 7 der
schweizerischen Patentschrift 228 204) dem Fachmann
einén wertvollen Hinweis auf eine hohe Viskositét

der Bindemittelldsung gegeben habe. Es habe schon
“im Priorititszeitpunkt des Streitpatents im Jahre 1946
zum Pachwissen des Durchschnittsfachmanns gehdrt, daB
diedBindewirkung der Losung eines Cellulosederivats
von deren Viskosit#t abhingt. Es sei schon damals
bekannt gewesen, daB eine gewisse niedrige Viskositét
einer solchen IL¥sung keine so gute Bindewirkung ent-
falte wie eine hohe Viskositit der ILosung. Er hat wei-
ter ausgefihrt, der Fachmann habe auf Grund der Hin-
weise in der schweizerischen Patentschrift 228 204,
a) daB Methylcellulose auﬁerordentlich"sparsam'im
Gebrauch als Bindemittel sei, b) daf sogar sehr ver-
diinnte Issungen den Tabakstaub noch sehr- gut binden,
und ¢) daB sich mit einer solchen Liésung iber eine
viBrige Aufséhwemmung von Tabak wnd Methylcellulose-
lésuhg sehr plastische Hautchen erreichen lieflen,

die sich ausgezeichnet als Deckblatt fiir Zigarren
cigneten, an eine hohe Viskositét der Cellulosels-
sung gedacht. Auch der gerichtliche Sachverstandige
Prof. Dr. S hat aufl Seite ‘8 seines schriftlichen
Gutachtens die Auffassung vertreten, der Erfinder

des schweizerischen Patents habe sicherlich eine
hochviskose Cellulosedtherldosung verwendet, sonst
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wiire er mich% mit den geringen Bindemittelzusitzen

zu einer stabilen Tabakfolie gekommen. Dem ist der
Sachverstdndige Direktor Dr. Schgggp auf Sdite 6 des
Erginzungsgutachtens mit iiberzeugender Begriindung bei-
getreten. 7 '

Der gerichtliche Sachversténdige Direktor Dr. Schiggp
hat in seinem schriftlichen Gutachten ﬁeitér iiberzeu-
gend ausgefﬁhrt, daB es schon in den 30er Jahren be-
kannt war, daB die hohe Viskositét der Celluiosedther
in wiBriger losung fir viele Anwendungsgebiete uﬁa
‘speziell zur Bindung die ausschlaggebende Eigenschaft
sci. Es sei jedem Fachmann geldufig gewesen, daB die
'AhWendﬁng hochviskoser Pridparate nicht nur den Vorteil
habe, daB weniger Celluloseither benstigt werde, son-
dern daB auch das fertigé Konsumgut mit geringeren
Fremdstoffmengen belastet werde. Diese auch fiir die
TPabakfolie geltende Problemstellung sei schon damals
"dem Pachmann geldufig gewesen. Die schweizerische Pa-
tentschrift verwende den Ausdruck Bindeféhigkeit ge-
geniiber dem Tabakstaub, die durch die Viskositdt der
Lisung bedingt werde. In der schweligzerischen Patent-
schrift sei darauf hingewiesen, daf die Methylcellulose
sparsam im Gebrauch als Bindemittel sei. Das setze
voraus, daB eine hohe Viskositédt des Athers angewandt
- werde, weil eine geringe Konzentration ausreiche, um
die gewiinschte Bindefdhigkeit 2zu erhalten. Das ergebe

‘+-gich auch aus dem Satz der Beschreibung '"sogar sehr

verdiinnte Lésungen von Methylcellulose binden den Ta-
bakstaub sehr gut". Deshalb schlieBe er sich dem Gut-
dchten von Prof. Dr. SGEEED an, der ausgefiihrt habe,
‘dafl der Erfinder des schweizerischen Patents eine hoch-
viskose Losung verwendet habe, weil er sonst nicht mit
. den geringen Bindemittelzusitzen zu einer stabilen Ta-
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bakfolie gekommen wire. Man konne deshalb annehmen,
dal bei der schweizerischen Patentschrift dieselbe
oder eine #hnliche Viskositétslage gegeben sei wie
beim Streitpatent, weil sonst nich+t ein Tabakbrei
dhnlicher Konsistenz entstanden sei, der nach dem
Trocknen eine brauchbare ¥Folie ergeben habe.

Die’ Beklagte fiihrt hlergegen ins Feld, mlt dem
Hinveis auf die Blndefahlgkelt der verdiinnten Ldsung
spreche die schvweizerische Patentschrift nur die
Pahigkeit der:Lﬁéung an, den Tabakstaub'ﬁmfassend Zu
benetzen. Das dort genannte GieBverfahren lenke auf
eine niedrige Viskositiét der Iésung hin. Wegen der
erforderlichen Pilmbildungsfibigkeit der Losung denke
‘dor Fachménn an eine niedrigviskose ILosung, die auch
von einem namhaiten Cellulosehersteller, néhlich der
Firma The Dam Chr@llllB Company noch im Jahre ‘1953
fitr eine gute Filmbildung empfohlen worden sei. Aufer-
dem lenke der letze Satz der Beschre;bung der schwei-
zerischen Patentschrift darauf hin, daB ein Zerbrsckeln
der Folie von der Menge des Blndemlttels abhanglg sel.

Dieses Vorbringen der Beklagten vermag die miind-
lichen und schriftlichen Ausfiihrungen des gerlcho~
lichen Sachverstiéndigen Direktor Dr. Seo h- aus
denen zu entnehmen ist, daB die schvelzerlsche Pa-
tentschrift 228 204 dem Durchscnnlttsfachmann die
Beachtung einer hohen Viskositédt der Losung geringer
Konzentration nahegelegt hat, nicht zu erschiittern. -
Bei ihrer Auffassung, mit der Bin&eféhigkeit der ver-
diinnten Losung sei nur deren Fﬁhigkeit " den Tabak-
staub umfassend zu benetzen, angesprochen iibersieht
die Beklagte, daB der Bindefihigkeit der verdunnten
Lasung eine zweifache Bedeutung zukommt. Die Losung
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muf3 nach der Vermengung mit dem :Tabakstaub uad vor
dem Trocknen zusammenhalten und darf nicht soweit
zerflieflen, daBl sich mnach dem Trocknen keine gzusam-
menhdngende  Tabakfolie mehr ergibt. AuBlerdem muB3 das
mit dem Bindemittel gebundene Tabakprodukt nach dem
Procknen ein sehr plastisches Hiutchen bilden, das
-sich ausgeszeichnet als Deckblatt fiir Zigarren eignet.
Dabei ist zu .bedenken, daff dic schweizerische Patent-
schrift lehrt, im Verhdltnis zum verwendeten Tabak-
staub mit geringen Bindemittelzusdtzen auszukommen.
Mit der Bindeféhigkeit der verdinnten Losung wird der
Fachmann daher ersichtlich nicht nur auf die Binde-
filhigkeit der wifrigen Masse sondern besonders auf
die Stabilitédt des fertigen Tabakprodukts hingelenkt.

Auch das in der schweigzerischen Patentschrift
~vervendete GieBverfahren darf nicht isoliext ‘betrach-
tet werden. Betrachtet man den Hinweis darauf im Zu-
sammenhang mit den ibrigen bereits oben angezogenen
. Angnben, so lenkt er den Durchschnittsfachmann nicht
von dem Erfordernis einer.hohen Viskositidt der Binde-
mittellosung ab, wie der gerichtliche Sachverstiéndige

Direktor Dr. Schg iiberzeugend dargelegt hat. Der
Sachverstindige miBt dem Hinweis auf die gute Binde-
fahigkeit der verdiinnten Idsung eine groBere Aussage-
kraft hei als der Erwdhnung des Gieflverfahrens, das
‘mit einem Mehr an Wasser erreicht werden konne, wobei

die Bindef&higkeit der Idsung mit steigender Viskositat

verbegsert werde.

Der Auffassung der Beklagten, - der Fachmann wer-
de wegen der erforderlichen Filmbildungsfibigkeit der
Iosung auf eine niedrigviskose ILdsung hingelenkt; bei

%
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einer hochviskosen ILdsung hidtte die Fochwelt die
Gefahr der Locherbildung beim Ausformen und Trock-
nen der plastischen Masse befiirchtet, denn eine
diinne niedrigviskose Schicht trockne an der Ober-
fldche, wihrend bei hochviskosen Bindemitteln eine
Verdampfung aus der ganzen Schicht eintrete, was
zur Ldcherbildung fithre, - hat der Sachverstiandige
Direktor Dr. Schigi uidér‘sprochen' Er hat auf die
groBen Unterschiede der Apforderungen an einzelne
‘Vilme z.B. hinsichtlich der Porssitdt und der Durch-
und Klarsichtigkeit verw1esen und betont, daB bei
einer Tabakfolie hochv1skose Losungen zu besseren
hrgebnl sen fihrten. ! '

Das Schreiben der Firma The DEB Ch@EEP Company
von 21. September’ 1953 an den Miterfinder des Streit-
patents Paul W. GEEE® gibt keinen Anhalt dafiir, daB
dieses nambhafte Unternehmen auf dem Gebiet der Her-
stellung von Cellulose fiir die Herstellung einer Ta-
‘bakiolie eine niedrigviskose Methylcellulose empfoh~
len hat. Weder die Anfrage’ des Miterfinders G-
vom 8. September 195% noch das genannte Antwortschrei-
ben der Firma The D@ ChHER Company lassen erken-
nen, daB sich die genannte PFirma zu den Erfordéfﬁissen
bei der Herstellung von Taebakfolien duBern wollte, wo
es nach dem Stande der Technik darauf ankam, 'mit sehr
verdinnten Lﬁsungen den Tabakstaub gut zu binden, um
plastische Hautchen zu erhalten, die sich auégeZeich—
net als Deckblatt fiir Zigarren verwenden lieflen. Der
Sachverstéandige Prof. Dr. SN bat zum Problem der
Pilmbildung iiberzeugend ausgefihrt, eine hochviskose
Losung ergebe eire stédrkere Folie, wdhrend eine niedrig-
viskose LSsung einen besseren Film ergebe. Nach alledem
erscheint der SchluB gerechtfertigt, daB dem Fachmann
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im Hinblick auf eine stédrkere Stabilitédt einer Tabak-
folie durch den Stand der Technik nahegelegt war, den
Blick auf hochviskose Losungen zu richten und bei Ta-
bakfolien die Anforderungen an die Qualitédt der Film-
bildung zuriickzustellen, ohne jedoch durchlocherte
Folien in Kauf zu nehmen. '

Was schliefilich die Abhidngigkeit der Gefahr des
Zerbrockelns von der Menge des Bindemittels angeht,
welches Problem am ‘Ende der Beschreibung der schwei-
zerischen Patentschrift angesprochen ist, so hat der
gerichtliche Sachverstidndige Direktor Dr. Schip iiber-
zeugend darauf hingewiesen, dafl die Gefahr des Zer-
briockelns auf einer zu grofien Menge Tabak im Verh#lt-
“nis zum Bindemittel beruhe. Selbst bei einer hochvis-
kosen Losurg filhre ein Zuviel an Tabakpulver diese Ge-
fabr herbei. Bei einer zu niédrigen Viskositat konne
das Tdbakprodukt aus anderen Griinden zerbrockeln. Dem-
nach kann durch den Hinweis auf ein Zerbrdckeln des Ta-
bakprodukts keine Hinlenkung auf niedrigviskose ISsun~
gen erfolgt sein, zumal die schweizerische Patentschrift
die Verwendung von wenig Bindemitteln lehrt. Somit steht
zur tiberzeugung des Senats fest, daB die schweizerische
Patentschrift 228 204 dem Durchschnittsfachmann bereits
die ILchre mnahelegte, zur Herstellung von Tabakfolien
aus Tabakstaub wasserlosliche Cellulosederivate zu ver-
wvenden, dic in niedrigen Xonzentrationen hochviskose
Idsungen bilden. ' ‘ '

Die im Streitpatent dariiber hinaus gegebenen Be-
messungsvorschriften einer Hochstkonzentration von et-
.wa. 2 Gewichtsprozent und eines Mindestwvertes der Vis-
kositidt der Losung von 1 500 Centipoises ist ebenfalls
- als das Ergebnis nahelicgender Uberlegungen anzusehen,
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so daB die damit erteilte Anweisung nicht als ér-
finderische ILeistung qualifiiiert werden kann. Der
Nichtigkeitssenat hat die Konzentrationsvorschrifst
durch dic Angabe der schweizerischen Patentschrift
"sogar sehr verdiinnte Lésungen ..... binden den Ta-
bakstaub noch sehr gut' (vgl. S. 2, Zeilen 5 - 7)
als noheliegend angesehen und die Ermittlung der
brauchbaren Mindeétviskositét als das Ergebnis
orientierender Versuche vetrachtet, deren Umfang

bei zweckméﬂiger'Anlage“das Maf des nach dem Fach-
k6nnen Zumutbaren nicht ubersteige. Dem ist der ge-
richtliche Sachverstdndige Direktor Dr. Schil bei-
getreten. Der_gerichtliche Saéhversténdige Prof.

' Dr. SEEE hilt zvar dic Anweisung, eine mittlere
bis hohe Viskositdt der verdiinnten Iosung gu verwen-—
den, dvrch die schweizerische Patehtschrift:fﬁr nahe-
gelegt, er bejaht jedoch die Erfindungshthe mit Riick-
sicht darauf, daB eine mit einer Ibsung im Bereich
von etwa 1 500 Centipoises hergestellte Pabakfolie
unerreichte physikalische K¥igenschaften aufweide, Br
verweist dieserhalb auf die Angaben eines Prospekts
der Firma Henkel iiber ihr Produki "Cufiiilll", rechte
Innenseite, Mitte, den die Klédgerin mit Schriftsatz
vom 31. Mdrz 1970 eingereicht'hat; Dem vermag sich
der Senat nicht anzuschlieBen. Im Streitpatent ist
ein Schutz nicht allein fiir Bindemittellésungen mit
einer Viskositiét im Bereich von 1 500 Centipoises
beansprucht. Dieser Viskosit#dtswert ist ausdriicklich
als Mindestwert angegeben. Die Ausfithrungsbeispiele
des Streitpatents machen deutlich, daB Viskositédts-
‘werte bis zu 50 000 Centipoises beansprucht werden.
Von mit Lééﬁngen einer 'solch hohen Viskositit herge-
stellten Tabakfolien meint der Sachverstindige Prof.
Dr. SEEEEM, sic hitten genz andere Eigenschaften. Da
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es nach den iiberzeugenden Ausfilhrungen des Sachver-
stiéndigen Direktor Dr. Schegg schon im Prioritédtszeit-
punkt des Streitpatents im Jahre 1946 zum allgemeinen

TFachwissen auf dem Gebiet der Verarbeitung von Cellulose-

. derivaten gehorte, daB Losungen einer hohen Viskositat
eine gute Bindefdhigkeit haben, Losungen einer gewissen
niedrigen Viskositidt hingegen nicht, und da es die
schweizerische Patentschrift 228 204 dem Fachmann nahe-
legte, bei Lvsungen einer niedrigen Konzentration eine
hohe Viskositdt zu verwenden, kann es nicht als eine
Erfindung gewvertet wverden, den Mindestwert einer brauch-
baren Viskositdt festzulegen. Das war,-wie schon der
Nichtigkeitssenat zutreffend angenommen hat, im Rabmen
. von zumutbaren Versuchen moglich und bedurfite demnach
keiner das Fachkonnen des Durchschnittsfachmahns iber-
steigenden erfinderischen Leistung.

" Bei dieser Sachlage bietet auch der grofle wirt-
- schaftliche Erfolg, der nach der Behauptung der Beklag-

. ten mit der Anwendung des im Streitpatent unter Schutz
gestellten Verfahrens erzielt worden sein soll, keinen
iilberzeugenden Anhalt fiir die Annahme der Erfindungsquali-
- t4t der ILehre nach dem Hauptanspruch 1 des Streitpatents.
Diese kann auch nicht deshalb als erfinderisch angesehen
verden, weil der Beklagten in den Vereinigten Staaten
unter Beriicksichtigung der der schweizerischen Patent-
schrift 228 204 entsprechenden franzosischen Patent-
schrift 879 939 Patente auf die sich mit dem Streit-
patent deckende Lehre erteilt worden sind. Es ist nicht
ersichtlich, dafBl diese Patente einer eingehenden Nach-
prifung in einem dem Nichtigkeitsverfahren entsprechen-
den zweiseitigen Verfahren unterlegen habenund von Be-
stand geblieben sind. Mangels ausreichender Erfindungs-
hidhe ist die Lehre nach dem Patentanspruch 1 des Streit-
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patentsmithin nicht schutzfidhig. Insoweit hat die
Berufung keinen Erfolg.

VI.

1. Dem Schicksal des Hauptanspruches folgen
die Unteranspriiche 2, %3 und 6, die als Bindemittel
die aus der schweizerischen Patentschrift 228 204
bekannten Cellulosederivate und das von dort her be-
kannte Mengenverhiltnis der Celluloseverbindung zum
Tabak zum Gegenstand haben. Das in der genannten Druck-
schrift nicht ausdricklich erwdhnte Alkali ~ besonders
Natriumsalz der Carboxymethylcellulose - ist dem- x
Durchschnittsfachmann durch die Offenbarung der Ver-
wendung der wasserlbslichen Cellulosederivate, ins-
besondere des wasserldslichen Cellulosedthers, nahe-
gelegt, wie der Sachverstidndige Prof. Dr. SER auvf
Seite 8 seines schriftlichen Gutachtens iliberzeugend
dargelegt hat. Der nicht angegriffene Anspruch 5 ist
offensichtlich nicht selbstidndig schutzféhig, soweit
er auf die Anspriiche 1 bis 3 zuriickbezogen ist. Die
Beimischung einer kleinen Menge feiner biegsamer Glas-
fiiden zu der Paste, um die Elastizitédt und Biegsamkeit
der Tabakfolie: zu erhbhen, ist auch im Zusammenhang
mit den dbrigen Merkmalen der Anspriiche 1 - 3 keine
Erfindung, da diese Wirkung, wie auch schon der Nich-
tigkeitssenat angenommen hat, ohne weiteres zu ervar-
ten war. Dieser Anspruch durf{te daher auch obne ent-
sprechenden Antrag fur nichtig erklsrt werden (BGHZ 16,
326, 333 - Kleinkraftwagen)..

Auch insoweit hat die Berufung der Beklagten
keinen Erfolg. '
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2. Der Nichtigkeitssenat hat auch den Unteran-
spruch 4 des Streitpatents fir nichtig erklirt. Eine
saure Polysdccharidverbindung weise ebenfalls einen
makromolekularen Charakter auf. Damit gelte fir sie
dasselbe Viskositétsverhalten. Demgegenﬁbef'bejaht der
gerichtliche Sachverstiéndige Prof. Dr. SENEEM die Neu-
heit der Vérﬁendung von sauren Polysacchariden (vgl.

S. 7 und 13 seines schriftlichen Gutachtens). Diese
Substangzen seicn auch sonst bei der Tabakverarbeitung
noch nicht verwendet worden. Er bestitigt, daB diese

im Geschmack und im Geruch gute Raucheigenschaften ha-
ben, die denen der Cellulosederivate iiberlegen seien
(vgl. 8. 9 und 12 des schrifilichen Gutachtens). Er

halt die Auffindung der Mindestviskositédt bei Sauren
Polysacchariden fiir die Herstellung von Tabakfolien

-fiir einc iiberdurchschnittliche, erfinderische ILeistung.
Saure Polysaccharide, wie Alginate, seien ohne Viskosi-
tittsangaben im Handel. Sie hdtten nach dem Stand der

' Kenntnisse im Prioritdtszeitpunk:t des Stréitpatents
nicht ohne weiteres als geeignete Bindemittel fur die
Foliénberstellung angesechen werden kdnnen (vgl. S. 12
des schriftlichen Gutachtens). Sie stellten in vezug

auf die Pestigkeit der Pnlie wahrscheinlich ein schwieriges
Problem dar. Der Erfinder des Streitpatents habe bei
 ihnen erst nach umfangreichen Viskositdtsmessungen mit
dem Vorschlag der Verwendung hochviskoser Losungen

ein brauchbares Verfahren gefunden {vgl. §. 9 des schrift-
lichen Gutachtens). Es treffe nicht zu, daB die Verwen-
dung saurer Polysaccharide nur auf Grund eines einfachen
Analogieverfahrens gefunden werden konnte. i

Der Sachverstédndige Direktor Dr. Scheg fibrt-
demgegeniiber aus, in Wasser losliche Cellulosederivate
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seien typische Austauschstoffe fiir Naturprodukte
wie Alginate, Pektine und dergleichen, deren tech-
-nisch wichtigste Eigenschaft die hohe Viskositédt .
sei. Saure Polysaccharide seien ihrerseits auch
bei empfindlichen Nabhrungsmitteln als Austausch~-
stoffe fiur die Verwendung von Cellulosederivaten
bekannt gewesen. Die Ubertragung der Lehre der
schveigerischen Patentschrift 228 204 auf natir-
liche polymere Kohlehydrate - folienbildende Na-
turstoffe -- habe nahegelegen. Fir die natiirlichen
Hochpolymeren seien auch die Anwendungsmodalitédten
praktiach dieselben, sowelt gie dieselben Eigenvis-
- kogitidten und Filmbildungsveramdgen wie Cellulose-
ather besitzen. - |

Per Senat schliefit sich dem Nichiigkeitssenat
folgend der Auffassung des Sachversténdigen Direk-
tor Dr. Echepp an, daB es in Kenntnis der Iehre
des schweizerischen Patents 228 204 keiner Erfiandung
- bedurfte, um die neue Lehre nach Anspruch 4 des :
Streitpatents aufzufinden. Da eine saure Polysaccharid-
verbindung chemisch gesehen nichts anderes ist a.ls
ein wasserldsliches Cellulosederivat und da deren
Austauschbarkeit bekannt war, bedurfte es keiner -
Uberdurchsehnittiichen Erkenntnisse, um die vom Sech-
verstindigen Prof. Dr. SEED :ir ein wabrscheinlich
schwieriges Problem gehaltene frage der Festigkeit
der Folie durch Versuche zu klidren. Die Erkenntnis,
bei der wifirigen Losung der sauren Polysaccharide
auf eine geringe Konzentration in der ILdsung und auf
eine hohe Viskositdt zu achten, war bereits durch die
genannte. schweizerische Patentschrift nahegelegt. Da-
mit erweist sich auch der Patentanspruch 4 als nicht
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schutzfihig. Die auf ihn zuriickbezogenen Unteran-

spriuche 5 und 7 teilen sein Schicksal, da sie eine

cigene erfinderische Bedeutung nicht erkennen lassen.
Vii.

Die Berufung der Beklagten ist dabher zurickzuwei-
sen. Die auch die auBlergerichtlichen Xosten der Parteien
umfassende Kostenentscheidung beruht auf den §§ 42
4bs. 3, 40 Abs. 2 und %6 g Abs. 1 Satz 2 PatG.

Spreng L¥scher ClafBlen

Ballhaﬁs Bruchhausen
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