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betreffend das deutsche Patent 39 12 733

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 22. April 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth,

Dipl.-Phys. Ph.D./M.I.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. P. Harrer

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 39 12 733 wird im Umfang seiner Patent-

anspriche 1, 5 und 6 fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist fur die Klagerin gegen Sicherheitsleistung in H6-
he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 39 12 733 (Streit-
patent), das am 19. April 1989 angemeldet worden ist und eine Hebelitze betrifft.
Das Streitpatent umfasst 12 Patentanspriiche, von denen die mit der Teilnichtig-
keitsklage angegriffenen Anspriiche 1, 5 und 6 folgenden Wortlaut haben:

"1l. Hebelitze, dadurch gekennzeichnet, dass sie mehrteilig

ausgebildet ist.

5. Hebelitze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der eine Litzenteil (3) breiter ausgebildet ist, als der andere

Litzenteil (2).



6. Hebelitze nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der breitere Litzenteil einen Fihrungsschlitz (8) fur die
Halblitze und der Fuhrungsschlitz endseitig einen Anschlag
(10) fur die Halblitze aufweist.”

Nachdem das Verfahren auf Antrag der Parteien geruht hat, macht die Klagerin
nach Scheitern der Vergleichsverhandlungen mit ihrer Teilnichtigkeitsklage gel-
tend, der Gegenstand des Streitpatents sei, soweit angegriffen, gegeniber dem
Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht
auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorverdéffentlichte Druckschriften:

HA 2 DE 8807 218 Ul
HA 3 GB 1056 229
HA 4 CH 637 999 A5
HAS GB 877 205
HA6 US 1893288
HA7 DE 2519778 C3
HA 9 DE 88 07 217 Ul
HA 10 DE 29 35 504 B1

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 39 12 733 im Umfang der Anspriche 1, 5

und 6 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage, soweit sie sich gegen das beschrankt verteidigte Pa-

tent richtet, abzuweisen.



Sie verteidigt das Streitpatent im Umfang der folgenden Fassung der Anspriche 1

und 6, wobei der erteilte Anspruch 5 entfallt:

1. Mehrteilig ausgebildete Hebelitze, mit einem oberen und ei-
nem unteren Litzenteil, dadurch gekennzeichnet, dass der
obere Litzenteil (2) schmaler ausgebildet ist, als der untere
Litzenteil (3), wobei der untere, breitere Litzenteil (3) einen

Fuhrungsschlitz (8) fiir die Halblitze aufweist.

6. Mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Fuhrungsschlitz (8) endseitig einen An-
schlag (10) fur die Halblitze aufweist.

Hilfsweise verteidigt die Beklagte mit einem Hilfsantrag 1 das Streitpatent mit dem
vorgenannten Anspruch 1 sowie einem Anspruch 6, an den sich nach dem Wort
"aufweist" folgender Wortlaut anfugt:

"an den das Ende der Halblitze anschlagt".

Weiter hilfsweise verteidigt die Beklagte mit einem Hilfsantrag 2 das Streitpatent in

der Weise, dass der Patentanspruch 1 wie folgt lautet:

"Hebelitze, die zur Langenveranderung mehrteilig ausgebildet
ist, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, dadurch ge-
kennzeichnet......

(weiterer Wortlaut wie Hauptantrag ).

An diesen Anspruch 1 soll sich gemal3 Hilfsantrag 2 der Patentanspruch 6 (wie

oben formuliert) anschlie3en.

Sie tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und hélt das

Streitpatent in seiner beschrankten Fassung fur patentfahig.



Die Klagerin halt ihren Klageantrag auch in Hinblick auf die unbedingte und die

hilfsweisen Beschrankungen aufrecht.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 2 iVm § 21 Abs. 1 Nr.1 PatG vorgesehene
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist zul&as-
sig und in vollem Umfang begriindet. Das Streitpatent ist zunédchst schon ohne
Sachprifung insoweit fur nichtig zu erklaren, als es Uber die von der Beklagten in
zulassiger Weise nur noch beschrankt verteidigte Fassung gemald Hauptantrag
hinausgeht (vgl Benkard, PatG 9. Aufl, 8§ 22 Rn 33 mit Rechtsprechungsnach-
weisen). Die weitergehende Klage hat Erfolg, weil der mit ihr angegriffene Patent-

gegenstand in den von der Beklagten verteidigten Fassungen nicht patentfahig ist.

Das Streitpatent betrifft eine Hebelitze, wie sie als Teil einer Vorrichtung zum Bil-
den einer Dreherkante in Webmaschinen verwendet wird. Die Dreherkante besteht
aus einer Dreherbindung der Kettfaden an der Gewebekante. Das Gewebe weist
somit - neben den Ublichen Schussfaden - gerade verlaufende und sich mit diesen
Uberkreuzende Kettfaden auf, wobei die letzteren die Dreherfaden darstellen. Die
Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante besteht aus der Drehereinrichtung, die
zwei, auf wechselseitig bewegten Webschaften aufgereihte Hebelitzen und eine
von diesen gefiuhrte und abwechselnd mitgenommene Halblitze aufweist.
Bekannte Hebelitzen sind einstiickig ausgefuhrt. Bei Gewebeanderungen durch
VergroRern oder Verkleinern der Fachbildung ist der Abstand der Webschafte und
somit die Lange der Hebelitzen zu andern. Ublicherweise erfolgt dies durch Aus-
tausch der Hebelitzen durch neue in ihrer L&nge anders ausgebildete Hebelitzen.

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Hebelitze zu schaffen,

deren Lange veranderbar ist.



Die Losung der Aufgabe wird durch eine mehrteilig ausgebildete Hebelitze er-
reicht, mit einem oberen und einem unteren Litzenteil, wobei der obere Litzentell
schmaler ausgebildet ist, als der untere Litzenteil und der untere, breitere Litzenteil

einen Fuhrungsschlitz fur die Halblitze aufweist.
Fachmann ist zumindest ein Techniker oder ein Fachhochschulingenieur des Tex-

tilmaschinenbaus mit einschlagigen Kenntnissen und Erfahrungen mit Webma-

schinen.

1. Offenbarung

Die Merkmale der Anspriiche 1 und 6 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfs-
antragen 1 und 2 verteidigten Fassungen sind offenbart sowohl in den urspringli-
chen als auch in den erteilten Unterlagen, welche bis auf redaktionelle Anderun-

gen mit den urspringlichen Anmeldeunterlagen Ubereinstimmen.

Im Anspruch 1 nach jedem der drei Antrage ergeben sich die "Mehrteiligkeit" aus
dem urspriinglichen bzw erteilten Anspruch 1, das "obere und das breitere untere
Litzenteil" aus der urspringlichen Beschreibung, Seite 6, vorletzter Absatz, bzw.
der erteilten Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 8-12, in Verbindung mit dem ursprting-
lichen bzw erteilten Anspruch 5 und der "Fuhrungsschlitz fur die Halblitze im brei-
teren Litzenteil" aus dem urspringlichen bzw erteilten Anspruch 6.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspricht demjenigen nach Haupt- und Hilfs-
antrag 1 bis auf das zusatzliche Merkmal im Oberbegriff, dass die Hebelitze "zur
Langenveranderung” mehrteilig ausgebildet ist. Dies ist in der urspringlichen Be-
schreibung, Seite 4, 4. Absatz, bzw. der erteilten Beschreibung, Spalte 1, Zeile 13,

offenbart.



Das Merkmal des "endseitigen Anschlags fur die Halblitze im Fihrungsschlitz" des
auf Anspruch 1 rtickbezogenen Anspruchs 6 nach jedem der drei Antrage ist im
urspringlichen bzw erteilten Anspruch 6 offenbart.

Der Anspruch 6 nach den Hilfsantrdgen 1 und 2 weist das zuséatzliche Merkmal
auf, dass "das Ende der Halblitze anschlagt". Dies ist offenbart in der ursprtingli-
chen Beschreibung, Seite 7, vorletzter Absatz bzw. der erteilten Beschreibung,
Spalte 2, Zeilen 31-34.

2. Patentfahigkeit

Die mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1 in der mit dem Haupt- und dem Hilfs-

antrag 1 verteidigten, Ubereinstimmenden Fassung mag zwar neu sein, beruht

aber jedenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Aus der von der Beklagten stammenden DE 88 07 217 U1l (HA9) ist bereits eine
Hebelitze einer Drehereinrichtung mit allen Merkmalen des Anspruchs 1 in seinen
drei Fassungen auf3er der Mehrteiligkeit bekannt. Nach den Figuren 1 und 3 be-
steht die bekannte Hebelitze aus einem oberen und einem unteren Litzenteil, wo-
bei der obere Teil schmaler als der untere ist, zu welchem der Mantel 20, 21 ge-
hort. Als Trennlinie zwischen den beiden unterschiedlich breiten Litzenteilen kann
in etwa der Steg 6a, 7a angesehen werden. Nach Anspruch 10 der HA9 weist die
bekannte Hebelitze fur die Fihrung der Halblitze 3 eine Fihrungs6ffnung 6, 7 auf.
Sie erstreckt sich nach den Figuren 1 und 3 vom oberen Steg 6a, 7a zum unteren
Steg 6b, 7b, liegt also im unteren breiteren Litzenteil. Zumindest nach Figur 3 (s
die gebrochen gezeichnete Bruchlinie und die gestrichelte Linien im unteren Lit-
zenteil) ist auch unterhalb des unteren Steges 6b, 7b ein Schlitz zur Fihrung der
Schenkel der Halblitze zwischen den beiden Aul3enwéanden des unteren Hebelit-
zeteils gebildet. Damit weist auch schon die HA9 einen streitpatentgeméfien Fih-
rungsschlitz auf - welcher im Ubrigen auch im Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 30-31,
bereits als an sich bekannt angesehen wird. Dies ist auch einsichtig, da die (vor-
veroffentlichte) HA9 von der Beklagten selbst stammt und nur ca. 10 Monate fri-
her als das Streitpatent angemeldet worden ist.



Von der aus der HA9 bekannten Hebelitze unterscheidet sich diejenige nach An-
spruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 somit nur dadurch, dass sie mehrteilig
ausgebildet ist. Dazu gibt die HA9 keinen Hinweis. Der Fachmann wird jedoch bei
der Losung seines Problems, in der Lange veranderbare Hebelitzen zu schaffen,
die GB 877 205 (HA5) naher in Betracht ziehen. Sie beschreibt namlich ebenfalls
eine Drehereinrichtung mit Hebelitzen (standard healds) 11, 12, die Fuhrungs-
schlitze (strip pair) 30, 30 fir die Halblitze (half healds) 13, 40, 43 aufweisen, ver-
gleiche insbesondere Figuren 5 und 7. Die HAS zeigt zwar keine unterschiedlich
breiten Litzenteile wie der Streitgegenstand. Der Fachmann zieht diese Druck-
schrift aber dennoch als einschlagig naher in Betracht. Er erhélt aus der HA5, Sei-
te 2, Zeilen 7-17, den Hinweis, dass eine einzelne Hebelitze aus zwei aus Stahl-
blech ausgestanzten Stahlbdndern besteht, die durch einen Schweil3punkt zu ei-
ner Hebelitze zusammengefugt werden. Damit erhéalt der Fachmann den entschei-
denden Hinweis, dass Hebelitzen nicht nur einteilig, sondern auch aus mehreren

Teilen hergestellt sein konnen, die miteinander verbunden werden.

Fur den Fachmann ist es dann nahegelegt, aus der HA9 bekannte einteilige Hebe-
litzen im Bedarfsfall mehrteilig herzustellen, wie aus der HA5 bekannt, und die
Verbindung l6sbar zu gestalten. Dazu bedarf es keines erfinderischen Zutuns, zu-
mal im Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 nichts Naheres zur Mehrteilig-

keit ausgesagt ist.

Die mehrteilige Hebelitze nach Anspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag 2 verteidig-

ten Fassung mag zwar - wie diejenige nach Anspruch 1 nach Haupt- und Hilfsan-

trag 1 - neu sein, beruht aber ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 weist gegenuber demjenigen nach Haupt- und
Hilfsantrag 1 zuséatzlich die Zweckangabe auf, dass die Hebelitze "zur Langenan-
derung" mehrteilig ausgebildet ist. Dazu gibt zwar die die Mehrteiligkeit von Hebe-
litzen bereits beschreibende HA5 keinen Hinweis. Dem Fachmann ist aber durch
die aus HAS bekannte, aus mehreren Teilen bestehende Hebelitze die L6ésung der
Aufgabe nahegelegt, eine |6sbare Verbindung der beiden Hebelitzenteile fir eine



in der Lange veranderbare Hebelitze zu nutzen. Auf eine leichte Losbarkeit der
Verbindung einer mehrteiligen Hebelitze legt die Patentinhaberin selbst offensicht-
lich keinen Wert, da sie nach Anspruch 10 auch eine Nietverbindung vorsieht, die

wie eine in HA5 genannte SchweilRverbindung nicht als leicht I6sbare Verbindung

gilt.

Die Frage, ob die Langenanderung der Hebelitzenteile vor dem Einbau in die bei-
den Webschafte oder im eingehdngten Zustand innerhalb der Webschéfte erfolge,
kann dahingestellt bleiben, da dies nicht beansprucht ist. Uberdies wiirde es fiir
den Fachmann nur eine einfache und nicht erfinderische MalRnhahme darstellen,
den je nach Verbindungsart gunstigeren Ort bzw Zeitpunkt zum Umbau der Hebe-

litzen auszuwahlen.

Aus diesen Grunden tragt auch die Angabe des Zwecks der Mehrteiligkeit im An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2 nicht zur Patentfahigkeit des Streitgegenstands bei.

Der angegriffene, auf Anspruch 1 riickbezogene Anspruch 6 nach Hauptantrag ist

gekennzeichnet durch "einen endseitigen Anschlag fur die Halblitze im Fuhrungs-
schlitz".

Aus der HA9, Figur 3 und Anspruch 12, ist bereits eine Verstarkungseinlage 17,
18 am unteren Steg 6b, 7b der Fiuhrungsoffnung 6 bekannt, die als Anschlag fur
die Halblitze 3 dient. Davon unterscheidet sich der Gegenstand nach Anspruch 6
dadurch, dass der erfindungsgemalfie Anschlag am unteren Ende des zur Fiihrung
eines Schenkels der Halblitze angeordnet ist und somit als Anschlag fir eines der
beiden Schenkelenden dient, wogegen der bekannte Anschlag nach der HA9 am
unteren Ende der Fuhrungsoffnung, also am unteren Steg 6b, 7b angeordnet ist
und somit als Anschlag fiir den Quersteg der U-formigen Halblitze dient.
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Der Fachmann hat zwei Mdglichkeiten, eine U-formige Halblitze an den Hebelitzen
anschlagen zu lassen, so dass sie von diesen bei der Fachbildung mitgenommen
wird. Der Anschlag kann entweder am Quersteg der U-formigen Halblitze erfolgen
oder an den Schenkelenden der Halblitze. Welche der beiden Mdéglichkeiten der
Fachmann wabhlt, liegt in seinem konstruktiven Ermessen und bedarf keines erfin-

derischen Zutuns.

Auch in der additiven Verbindung der Merkmale des Anspruchs 6, dass die Hebe-
litze mehrteilig ausgebildet ist und einen endseitigen Anschlag fir die Halblitze
aufweist, liegt nichts Erfinderisches. Es besteht keine kombinatorische Wechsel-
wirkung zwischen diesen beiden voneinander unabhangig ausfihrbaren Merkma-

len, geschweige eine Uberraschende Wirkung durch diese Merkmalsverbindung.

Aus diesen Grinden tragt auch das zuséatzliche Merkmal im Anspruch 6 nach den

Hilfsantrégen 1 und 2, dass an den endseitigen Anschlag "das Ende der Halblitze

anschlagt”, nicht zur Erfindungshdohe des Gegenstands nach Anspruch 6 bei. Im
Ubrigen ist es fur den Fachmann selbstverstandlich, dass an einem endseitigen
Anschlag des Fihrungsschlitzes nur ein Ende eines der beiden Schenkel, aber
nicht der Quersteg einer aus dem abgehandelten Stand der Technik bekannten U-
formigen Halblitze anschlagen kann.

Somit beruhen die Gegenstande der Anspriiche 1 und 6 in den mit dem Hauptan-
trag und den Hilfsantrdgen 1 und 2 verteidigten Fassungen nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

Durch die Aufnahme der Merkmale des angegriffenen Anspruchs 5 in seiner erteil-
ten Fassung in den Anspruch 1 in den mit dem Hauptantrag und den Hilfsantra-
gen 1 und 2 verteidigten Fassungen entfallt der Anspruch 5.

Bei dieser Sachlage war es nicht notwendig, auf die weiteren im Verfahren aufge-

griffenen Druckschriften einzugehen.
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Das Streitpatent war daher im Umfang der angegriffenen Anspriiche 1, 5 und 6 fir
nichtig zu erklaren.
1]
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemall 8§ 84
Abs 2 PatG iVm 891 Abs 1 Satz1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt Dr. Henkel Gutermuth Skribanowitz Harrer
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