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Regeste
Immaterialguter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Erwagungen

E.1

Die Kl&gerinnen rligen zunéchst, die Vorinstanz habe gestiitzt auf ein Gutachten
entschieden, das von einem Patentanwalt verfasst worden sei, der Uber ein ungeniigendes
Wissen von der Technik der Innenbeschichtung von Dosen verflige, die Gegenstand des
Streitpatentes bilde. Sie beantragen aus diesem Grund, es sl gemass Art. 67 Abs. 1 OG der
Gerichtsgutachter der Vorinstanz oder ein anderer erfahrener Patentanwalt zu beauftragen,
sich durch Konsultation eines Experten fur Stromungstechnik und durch Befragung von
Technikern, die sich mit der Innenbeschichtung von Dosen beschéftigen, das fur die
Beurteilung der Probleme bei der Innenbeschichtung von Dosen erforderliche Wissen
anzueignen und dem Gericht zu vermitteln.

E.11

Patentanspriiche kénnen in tatsachlicher Hinsicht so einfach und anschaulich sein, dass sie
sich ohne besondere Fachkunde beurteilen lassen (vgl. BGE 81 11 292 E. 2). Diesist jedoch
die Ausnahme. In der Regel ist der Beizug von Fachpersonenen fir die Beurteilung
technischer Fragen unerlasslich, wenn das Gericht nicht selbst fachkundig besetzt ist. Dies
ergibt sich schon daraus, dass die Patentanspriiche aus der Sicht des Fachmanns auszulegen
sind, um die Neuheit und das Nichtnaheliegen der Erfindung im Vergleich zum
vorbekannten Stand der Technik festzustellen ( BGE 125 111 29 E. 3a mit Hinweisen). Aber
auch die erforderliche Fachkunde eines Experten richtet sich nach den zur Beurteilung
stehenden technischen Fragen. Sind diese fir Personen mit einer bestimmten
fachtechnischen Grundausbildung allgemein verstéandlich, bedarf es des Beizugs einer
spezifisch in einem engen Fachgebiet ausgebildeten und tétigen Fachperson nicht. Ob und
wie weit Speziakenntnisse des Gutachters erforderlich sind, richtet sich grundsétzlich nach
den zu beurteilenden technischen Fragen und dem Gegenstand des Patentes.

E.12

Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage der Glltigkeit des Patentes der Kl&gerinnen, das
ein "Verfahren zur Erhéhung der ausgegebenen Pulvermenge an einer
Pulverbeschichtungsanlage”" sowie die entsprechende Anlage zum Gegenstand hat. Es geht
mithin, wie die Beklagte in der Berufungsantwort zutreffend darlegt, nicht um die Technik
der Dosenbeschichtung, sondern um ein Verfahren zur Steuerung der Pulvermengein einer
Pulverbeschichtungsanlage. Der Vorgang der Beschichtung der Innenseiten der Dosen
gehdrt nicht zum Gegenstand der Erfindung, sondern im hier erheblichen Zusammenhang
zum Zweck und zum Funktionieren jeder beliebigen Pulverbeschichtungsanlage. Inwiefern



die technischen Kenntnisse des Gerichtsgutachters nicht ausreichen sollten, diese
Rahmenbedingungen der Erfindung technisch zutreffend einzuordnen, ist weder ersichtlich
noch sind der Berufungsschrift dazu einschlgige Ausfuhrungen zu entnehmen.
Insbesondere ist entgegen der sinngeméass von den Klagerinnen vertretenen Auffassung die
Definition des massgebenden Fachmanns im Rahmen des Erfindungsbegriffs nicht mit den
erforderlichen Fachkenntnissen zur Erstellung eines Gerichtsgutachtens zu vermischen. Das
Gerichtsgutachten, auf welches die Vorinstanz ihre Ausfihrungen stiitzt und das sieim
angefochtenen Urteil in wesentlichen Teilen wiedergibt, ist im Ubrigen nachvollziehbar und
plausibel, so dass sich Zweifel nicht aufdrangen, die eine Uberpriifung der tatsichlichen
Feststellungen Uber die technischen Verhdtnisse im Sinne von Art. 67 Ziff. 1 OG zu
veranlassen vermdchten ( BGE 120 11 312 E. 3 b).

E.2

Die Kl&gerinnen rligen, die Vorinstanz habe in Verletzung von Bundesrecht angenommen,
die von ihnen beanspruchte L 6sung habe dem Fachmann nach dem massgebenden Stand
der Technik nahegelegen. Sie beanstanden insbesondere, dass das Wissen des
hypothetischen Fachmannes unzureichend festgestellt worden sei.

E.21

Gemass der Rechtsprechung des Bundesgerichts beginnt der Begriff des Erfinderischen erst
jenseits der Zone, die zwischen dem vorbekannten Stand der Technik und dem liegt, was
der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann des einschlagigen Gebiets gestiitzt darauf
mit seinem Wissen und seinen Fahigkeiten weiterentwickeln und finden kann. Diese fur die
Patenterteilung vorausgesetzte erfinderische Téatigkeit umschreibt Art. 1 Abs. 2 PatG
entsprechend Art. 56 EPU mit dem Begriff des Nichtnaheliegens. Entscheidend ist danach,
ob ein gut ausgebildeter Fachmann nach all dem, was an Teill6sungen und Einzelbeitrégen
den Stand der Technik ausmacht, schon mit geringer geistiger Anstrengung und einfachen
praktischen Experimenten auf die Ldsung des Streitpatentes kommen kann oder ob es dazu
eines zusatzlichen schopferischen Aufwandes bedarf ( BGE 123 111 485 E. 2a S. 488; 121
[11 125 E. 5b S. 137 mit Hinweisen). Der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann ist
weder Experte des betreffenden technischen Sachgebiets noch Spezialist mit
hervorragenden Kenntnissen. Er muss nicht den gesamten Stand der Technik Uberblicken,
jedoch Uber fundierte Kenntnisse und Fahigkeiten, Uber eine solide Ausbildung und
ausreichende Erfahrung verfiigen und so fur den in Frage stehenden Fachbereich gut
gerUstet sein. Bel der Bestimmung der erforderlichen Qualifikationen ist den
Besonderheiten des technischen Zweiges Rechnung zu tragen. Es sind insbesondere die
gewerbliche Zielsetzung und die in einem bestimmten Bereich tbliche Art, Fachleute
einzusetzen zu berticksichtigen ( BGE 123 111 485 E. 2b S. 491; 12011 71 E. 2 mit
Hinweisen).

E.22

Die Vorinstanz hat den hier massgebenden Fachmann Ubereinstimmend mit dem
Gerichtsgutachter definiert as Diplom-M aschineningenieur mit Erfahrungen in der
Konstruktion von Anlagen zur Herstellung von Dosen, insbesondere von dazu eingesetzten
Pulverbeschichtungsanlagen, bei denen lange Forderwege zwischen einem Pulverbehélter
bzw. der Mischkammer und einer Beschichtungsanordnung tberwinden werden miissen;
dartiber hinaus hat der Fachmann tber Kenntnisse in Bezug auf die pneumatische
Forderung von pulverigen Gitern sowie auf die Steuerungstechnik zu verfiigen. Die



Kl&gerinnen stellen nicht grundsétzlich in Abrede, dass der massgebende Fachmann mit
dieser Definition zutreffend umschrieben worden ist. Sie machen indes geltend, dem
Fachmann stellten sich im Bereich der Innenbeschichtung von Dosen besondere Probleme,
die darin bestiinden, dass die zu Rohrstiicken zu verschweissenden Dosenméantel von innen
her beschichtet werden muissten, was zwingend zu einer besonderen Geometrie der
Beschichtungsanlage fuhre. Zudem bestehe das Problem, dass bel einer Kadenz von 800
Dosen pro Minute nur knapp acht Hundertstel Sekunden fir eine einwandfreie
Beschichtung zur Verfiigung stdnden. Die Kl&gerinnen schliessen daraus, dass das erste
Kriterium zu einer langen, dinnen Forderleitung fuhre und das zweite bedeute, dass die
geforderte Pulvermenge stets die genau gleiche sein muisse, sofern nicht sicherheitshal ber
die Durchschnittsmenge hoher eingestellt werde, was mit relevant hoheren
Produktionskosten verbunden sei.

E.23

Die tatséchlichen Behauptungen der Kl&gerinnen sind teils neu, teils unerheblich. Neu sind
die Vorbringen zum zweiten Kriterium und insbesondere die - in der Berufungsantwort
bestrittene - Behauptung, dass die hohere Einstellung der Durchschnittsmenge zu relevant
hoheren Produktionskosten fulhren wiirde. Im Ubrigen l&sst sich den Feststellungen im
angefochtenen Urtell nicht entnehmen, dass mit der Erfindung geméss Streitpatent ein
Minderverbrauch an Pulver erreicht werden soll. Auch die Behauptung, dass die lange
Forderleitung zu besonderen Problemen in Bezug auf die Dosen-Innenbeschichtung fihre,
steht in keinem Zusammenhang mit der vom Streitpatent gel 6sten Aufgabe der Steuerung
einer - erhdhten - Pulvermenge. Die Beklagte weist in der Berufungsantwort auch in dieser
Hinsicht zutreffend darauf hin, dass die lange L eitung keinen Zusammenhang mit der
Ausgabe der Pulvermenge aus dem Behdlter an den Injektor haben kann und deshalb der
Gerichtsgutachter die lange Leitung richtigerweise nicht in seine Uberlegungen einbezogen
hat. Die tatséchlichen Grundlagen, aus welchen die Kl&gerinnen abzuleiten suchen, dass die
franzosische Patentschrift 1 494 061 vom Fachmann entgegen der Auffassung des
Gerichtsgutachters und der V orinstanz nicht ohne weiteres habe belgezogen werden
mussen, entbehren daher der Grundlage im angefochtenen Urteil und sind im Verfahren vor
Bundesgericht nicht zu héren. Dasselbe gilt auch fir die Rige der Kl&gerinnen, das
erwahnte franzési sche Patent habe die L 6sung des Streitpatents deshalb nicht nahegelegt,
well sich der Fachmann des Problems der langen, diinnen Leitung bewusst gewesen sai.
Wie die Vorinstanz zutreffend ausgefuhrt hat, kann aus dem Umstand nichts abgel eitet
werden, dass der von den Klagerinnen beauftragte Fachmann subjektiv mit seinem
handwerklichen Konnen nach zwei oder drei fruchtlosen Versuchen am Ende war.
Vielmehr ist entscheidend, dass ein durchschnittlich gut ausgebildeter Fachmann objektiv in
der Lage war, das in der franzosischen Patentschrift 1 494 061 beschriebene Prinzip ohne
besondere geistige Anstrengung und mit einfachen Experimenten auf die Gegenstand des
Streitpatentes bildende technische Ldsung zu tbertragen.

E.24

Die sinngemass von den Klagerinnen vorgebrachte Ruge, die franzosische Patentschrift 1
494 061 habe fur den hier massgebenden Fachmann nicht zum Stand der Technik gehort
und die dort beschriebene L 6sung habe weder berticksichtigt werden missen noch die

L 6sung des Streitpatentes nahegel egt, ist unbegriindet. Die Vorinstanz hat zutreffend
erkannt, dass der massgebende durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann auf die unter
derselben internationalen Klassifikation wie das Streitpatent eingeteilte franzosische



Patentschrift hétte stossen miissen und dass mit dem dort beschriebenen Funktionsprinzip
kirzere oder langere Forderstrecken zu realisieren sind, da es in Abhéngigkeit vom
Fordermedium auf die geeignete Wahl der Diisen- und Leitungsgeometrie sowie die
geeigneten Druckverhdtnisse ankommit.

E.3

Aus diesen Grinden ist die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu
bestatigen. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Gerichtskosten den
Klagerinnen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 und 7 OG ). Diese
haben die Beklagte unter solidarischer Haftung fir das bundesgerichtliche Verfahren zu
entschadigen (Art. 159 Abs. 1, 2und 5 OG).
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