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betreffend das deutsche Patent 38 18 680

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 6. Mai 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Dipl.-Phys.
Ph.D./M.1.T. Cambridge Skribanowitz und Dipl.-Ing. P. Harrer

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 38 16 680 wird in Anspruch 1 sowie in
den Ansprichen 2 und 9 fur nichtig erklart, soweit es in den
Ansprichen 2 und 9 Uber folgende Fassung hinausgenht:

a) Anspruch 2: Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf’ zur Steuerung der Halblitze (3) durch die
Hebelitzen (1, 2) an diesen Steuerungsmittel fur die Umkehr-
bewegung vorgesehen sind.

b) Anspruch 9: Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dal3 jede Hebelitze (1, 2) eine Fuhrungsoffnung (6,
7) fur die Halblitze (3) aufweist, wobei die Offnung (6, 7) durch
zwei seitlich versetzt Gbereinander angeordnete Stege (6a, 6b
bzw. 7a, 7b) gebildet sind, wobei der eine innere Steg (6b, 7b)
die Halblitze im Bereich der Ose (8) erfafit.

c) Anspruch 9 ist dabei riickbezogen auf Anspruch 2 in der

Fassung Buchstabe a).

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.



3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 1/3, die Be-
klagte 2/3.

4. Das Urteil ist im Kostenpunkt fur jede Partei gegen Sicherheits-
leistung in HOhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Be-
trages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 38 18 680 (Streit-
patent), das am 1. Juni 1988 angemeldet worden ist und eine Vorrichtung zum
Bilden einer Dreherkante betrifft. Das Streitpatent umfasst 11 Patentanspriche,
von denen die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Anspriche 1, 2 und 9
folgenden Wortlaut haben:

»L. Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante, wobei wechselseitig
bewegte Webschéfte vorgesehen sind,

gekennzeichnet durchmindestens zwei Hebelitzen (1, 2)
und eine durch die Hebelitzen gefuihrte und von jeweils der einen

Hebelitze mitgenommenen Halblitze (3).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 zur
Steuerung der Halblitze (3) durch die Hebelitzen (1, 2) Steue-

rungsmittel vorgesehen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} jede
Hebelitze

(1, 2) eine Fuhrungsoffnung (6, 7) fur die Halblitze (3) aufweist, wo-
bei die Offnung (6, 7) durch zwei seitlich versetzt (ibereinander an-
geordnete Stege (6a, 6b bzw. 7a, 7b) gebildet sind, wobei der eine
innere Steg (6b, 7b) die Halblitze im Bereich der Ose (8) erfafit.”



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:

HA1l DE 2519778 C3
HA 2 GB 877 205

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 38 18 680 im Umfang der Anspriche 1, 2 und
9 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verteidigt das Streitpatent nach Hauptantrag im Umfang der erteilten Anspru-
che 2 und 9, wobei der Anspruch 2 als selbstandig erfinderisch verteidigt wird,
hilfsweise mit den Anspriichen 2 und 9 in der folgenden Fassung (Anderungen

gegenuber Hauptantrag in Kursivschrift):

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf3 zur
Steuerung der Halblitze (3) durch die Hebelitzen (1, 2) an diesen
Steuerungsmittel fur die Umkehrbewegung vorgesehen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dal? jede
Hebelitze (1, 2) eine Fuhrungsoéffnung (6, 7) fur die Halblitze (3)
aufweist, wobei die Offnung (6, 7) durch zwei seitlich versetzt



Ubereinander angeordnete Stege (6a, 6b bzw. 7a, 7b) gebildet
sind, wobei der eine innere Steg (6b, 7b) die Halblitze im Bereich
der Ose (8) erfafit.

Sie tritt; soweit sie das Patent verteidigt, den Ausfihrungen der Klagerin in allen
Punkten entgegen und hélt den Gegenstand des Streitpatents insoweit fur pa-

tentfahig, zumindest in seiner hilfsweise beschréankten Fassung.

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 zulas-

sig und teilweise begrindet.

Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante in Webma-
schinen. Die Dreherkante besteht aus einer Dreherbindung der Kettfaden an der
Gewebekante. Das Gewebe weist somit — neben den Ublichen Schussfaden - ge-
rade verlaufende und sich mit diesen Uberkreuzende Kettfaden auf, wobei die
letzteren die Dreherfaden darstellen. Die Vorrichtung zum Bilden einer Dreher-
kante besteht aus der Drehereinrichtung, die zwei, auf wechselseitig bewegten
Webschaften aufgereihte Hebelitzen und eine von diesen gefuhrte und abwech-
selnd mitgenommene Halblitze aufweist. Fur die abwechselnde Auf- und Abbewe-
gung der Halblitze ist eine Steuerung notwendig, wie sie beispielsweise aus der
eine derartige Drehereinrichtung betreffenden GB 877 205 bekannt ist. Dabei er-
folgt die Steuerung der Halblitzenbewegung in der Fachbildungsrichtung durch ei-
nen Anschlag an jeder Hebelitze und in der Umkehrbewegung durch die Kraft ei-
ner an der Tragschiene fir die Halblitze gehaltenen Feder.

Nachteilig bei dieser bekannten Steuerung einer Drehereinrichtung ist das hohe

Gewicht der auf und ab bewegten Litzentragschiene mit Feder. Aul3erdem steht



die Halblitze stéandig unter der Einwirkung der Federkraft, was zu erhéhtem Ver-
schleild an den Litzen fuhrt. (Streitpatent, Sp 1, Z 10-27)

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum Bilden
einer Dreherkante zu schaffen, die leichter ist, als die bekannte Vorrichtung und

bei der dariiber hinaus ein geringerer Verschleil3 an den Hebelitzen auftritt.

Die Losung der Aufgabe wird erreicht mit den Merkmalen des Anspruchs 1 zu-
sammen mit den Merkmalen des auf Anspruch 1 riickbezogenen Anspruchs 2,
also insbesondere mit Steuerungsmitteln zur Steuerung der Halblitze durch die
Hebelitzen.

Fachmann ist zumindest ein Techniker oder ein Fachhochschulingenieur des

Textilmaschinenbaus mit einschlagigen Kenntnissen und Erfahrungen mit Web-

maschinen.

A) Hauptantrag

1. Offenbarung

Der als selbstandig erfinderisch verteidigte Anspruch 2 nach Hauptantrag ent-
spricht den Merkmalen des erteilten Anspruchs 2 mit dessen Ruckbezug auf An-
spruch 1 verbunden mit den Merkmalen des erteilten Anspruchs 1, wobei der er-
teilte Anspruch 1 mit seiner urspringlichen Fassung Ubereinstimmt und der erteilte
Anspruch 2 dem urspringlichen Anspruch 3 entspricht.

Der Anspruch 9 nach Hauptantrag stimmt mit dem erteilten Anspruch 9 Uberein,

der dem urspriinglichen Anspruch 10 entspricht.



2. Patentfahigkeit

Der Gegenstand des als selbstandig verteidigten erteilten Anspruchs 2 nach
Hauptantrag, der aufgrund seiner Rickbeziehung auch die Merkmale des erteil-
ten, nicht mehr selbstandig verteidigten Anspruch 1 umfasst, ist nicht neu, da die

GB 877 205 (HAS5) bereits alle Merkmale des beanspruchten Gegenstands zeigt.

Aus der HA5, insbesondere Fig 5 und 6 sowie S 2, Z 11-13, ist namlich eine Vor-
richtung zum Bilden einer Dreherkante bekannt, die sowohl wechselseitig bewegte
Webschafte (shafts) 15, 16 , zwei Hebelitzen (standard healds) 11, 12 und eine
durch die Hebelitzen gefuhrte und von jeweils der einen Hebelitze mitgenomme-
nen Halblitze (half healds) 13, 40, 45 (entsprechend dem Anspruch 1 des Streit-

patents) als auch Steuerungsmittel zur Steuerung der Halblitze 13_durch die He-

belitzen 11, 12 (entsprechend dem Anspruch 2 des Streitpatents) aufweist. Die

Steuerung der Halblitzenbewegung in der Fachbildungsrichtung (nach Fig 5 und 6
der HA5 nach oben - wie nach den Figuren des Streitpatents) erfolgt durch ein
Steuerungsmittel in Form einer Mitnehmerstelle (driving points) 27 an jeder der
beiden Hebelitzen, wodurch die U-férmige Halblitze an ihrem Quersteg am Litzen-
auge (eye of the half heald) 26 wechselweise von einer der beiden Hebelitzen mit-

genommen wird.

Davon scheint sich der Gegenstand nach Anspruch 2 nach Hauptantrag zwar da-
durch zu unterscheiden, dass aus der HAS fir die Riuckbewegung der Halblitze,
kein Steuerungsmittel durch die Hebelitzen zu entnehmen ist. Vielmehr erfolgt

nach der HA5 die Steuerung der Rickbewegung durch die am Litzentrager fur die
Halblitze (half heald bar) 25 angreifende Feder (tensioning spring) 24, die keine
Verbindung zu den Hebelitzen haben.

Dies stellt jedoch keinen die Neuheit herstellenden Unterschied dar, weil der An-
spruch 2 in der Fassung nach Hauptantrag nur den allgemeinen Begriff ,Steue-

rungsmittel® angibt. Mit der Mitnehmerstelle (driving points) 27 an den Hebelitzen

ist aber - zumindest fur die Bewegung der Halblitze in Fachbildungsrichtung - auf



jeden Fall ein Steuerungsmittel durch die Hebelitzen bekannt. Dass mit dem Be-
griff ,Steuerungsmittel* zwingend auch solche fur die Rickbewegung der Halblitze
definiert sind, also zuséatzliche zu den in der Fachbildungsrichtung wirkenden
Steuerungsmitteln, ist weder dem Anspruchswortlaut noch der Gbrigen Streitpa-
tentschrift zu entnehmen - insbesondere auch deshalb nicht, da im tblichen Hub-
frequenzbereich der Litzen fur die Riuckbewegung der Halblitze deren Schwerkraft
ausreicht, die Uberdies durch die Vorspannung des Dreherfadens verstarkt wird,

wie auch das Ausfihrungsbeispiel nach Fig 3 iVvm Sp 2, Z 60-64, zeigt.

Die Beklagte interpretiert bei der Verteidigung ihres Streitgegenstandes mit dem
Anspruch 2 nach Hauptantrag den Begriff ,,Steuerungsmittel* als gegenstandliche
Mittel. Damit scheidet sie Steuerungen aus, wie sie im genannten Ausfiihrungs-
beispiel nach der Fig 3 des Streitpatents durch die Wirkung der Schwerkraft der
Halblitze und der Vorspannung des Dreherfadens beschrieben sind. Doch auch
unter Berucksichtigung dieser Interpretation des Begriffs ,Steuerungsmittel* als
gegenstandlich ist aus der HAS mit der ,Mitnehmerstelle 27 zumindest fir die
eine der beiden Bewegungsrichtungen der Halblitze, namlich in der Fachbildungs-
richtung, ein gegenstandliches Steuerungsmittel der Halblitze durch die Hebelitzen

bekannt.

Aus diesen Grunden ist der Gegenstand des auf Anspruch 1 riickbezogenen An-

spruchs 2 nach Hauptantrag nicht als neu anzusehen.

Der Anspruch 9 nach Hauptantrag hat schon deshalb keinen Bestand, weil er
nicht als selbstandig erfinderisch verteidigt wird und nur auf den nicht mehr vertei-
digten Anspruch 1 riickbezogen ist, also die Merkmale, insbesondere die Steue-

rungsmittel des Anspruchs 2 nicht umfasst.

Somit kann das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Anspriche 1, 2 und 9

nach Hauptantrag keinen Bestand haben.



B) Hilfsantrag

1. Offenbarung

Der als selbstandig erfinderisch verteidigte Anspruch 2 nach Hilfsantrag weist ge-
genuber demjenigen nach Hauptantrag als zusatzliches Merkmal auf, dass ,an
den Hebelitzen Steuerungsmittel fur die Umkehrbewegung” vorgesehen sind. Dies
ist der Streitpatenschrift, Sp 2, Z 30-34, und der urspringlichen Beschreibung, S
7, Z 7, sowie jeweils der Fig 1 zu entnehmen.

Der Anspruch 9 nach Hilfsantrag stimmt bis auf die Ruckbeziehung auf den An-

spruch 2 nach Hilfsantrag mit demjenigen nach Hauptantrag tberein.

2. Patentfahigkeit

Der Gegenstand des als selbstandig verteidigten, auf Anspruch 1 riickbezogenen

Anspruchs 2 nach Hilfsantrag ist neu und beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Die Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante nach dem als selbstandig vertei-
digten Anspruch 2 nach Hilfsantrag unterscheidet sich von derjenigen nach
Hauptantrag dadurch, dass die Steuerung der Halblitze durch Steuerungsmittel an
den Hebelitzen nicht nur in der Fachbildungsrichtung erfolgt, sondern auch fur die

Umkehrbewegung der Halblitze Steuerungsmittel an den Hebelitzen vorgesehen

sind.

Die Beklagte interpretiert — wie unter A) 2. zum Hauptantrag bereits angegeben —
bei der Verteidigung ihres Streitgegenstandes mit dem Anspruch 2 nach Hauptan-
trag den Begriff ,,Steuerungsmittel” als gegenstandliches Mittel. Fir den Fachmann
ist diese Interpretation aufgrund der Formulierung, dass ,die Steuerungsmittel fur
die Umkehrbewegung an den Hebelitzen vorgesehen sind®, einsichtig, da andere
mdgliche Wirkungen fir eine Steuerung der Rickbewegung, also der Umkehrbe-
wegung der Halblitze, wie Schwerkraft der Halblitze (bei nach oben gerichteter
Fachbildungsrichtung), Vorspannung der Dreherfaden, oder auch die Reibung
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zwischen den Litzen, nicht unter diese Fassung des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag
zu subsumieren sind, da sie sich aus anderen Grinden ergeben, jedenfalls kein

gegenstandlich ausgebildetes spezielles Mittel an der Hebelitze erfordern.

Fur die konkrete Ausfilhrung dieses gegenstandlichen Steuerungsmittels fur die
Halblitze ist in der Streitpatentschrift, Fig 1 iVm Sp 2, Z 54-59, ein Ausfiihrungs-
beispiel in Form von an den Hebelitzen angebrachten Magneten angegeben, was
fur eine ausreichende Offenbarung genigt (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl., § 34, Rdn
348 mit RsprNachw).

Wie unter A) 2. angegeben, sind aus der GB 877 205 (HA5) alle Merkmale des
Gegenstands des Anspruchs 2 in der Fassung nach Hauptantrag bekannt, nicht
jedoch die den Anspruch 2 beschrankenden Merkmale nach Hilfsantrag, dass die
Steuerung der Umkehrbewegung der Halblitze durch an den Hebelitzen vorgese-
hene Steuerungsmittel erfolgt. Vielmehr erfolgt dies bei der Vorrichtung nach der
HA5 — wie unter A) 2. bereits erlautert — durch am Litzentrager fur die Halblitzen

angreifende Federn, was zwar gegenstandlich ist, aber nicht durch an den Hebe-

litzen vorgesehene Steuerungsmittel erfolgt.

Auch aus der ebenfalls eine Vorrichtung zum Bilden einer Dreherkante betreffen-
den DE 25 19 778 C3 (HA1) entnimmt der Fachmann nicht, dass zur Steuerung
der Halblitze durch die Hebelitzen an diesen gegenstéandliche Steuerungsmittel fur
die Umkehrbewegung gemaRd Anspruch 2 nach Hilfsantrag vorgesehen sind. Ge-
genstandlich sind nur die Steuerungsmittel fir die Halblitze in Fachbildungsrich-
tung, welche durch eine Mitnehmerstelle (in HAL: Aufsitz 26) fir den Quersteg der
U-férmigen Halblitze gebildet sind. Die in der HAL, Sp 3, Z 7-9, genannte Reibung
zwischen Halb- und Hebelitze ist ebenso wenig als gegenstandliches Steue-
rungsmittel anzusehen, wie die bereits abgehandelten Wirkungen durch die
Schwerkraft der Halblitze oder die Vorspannung des in Fig 1 der HA1 gezeichne-

ten Dreherfadens 16.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag neu.
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Da der HA5 keine Hinweise auf gegenstandliche Steuerungsmittel fur die Um-
kehrbewegung der Halblitze zu entnehmen sind, die an den Hebelitzen angreifen,
sondern nur solche, die unabhangig von den Hebelitzen wirken, bedurfte es fir
den Fachmann erfinderischen Zutuns, um ausgehend von der HAS5 zum Gegen-
stand des Anspruchs 2 nach Hilfsantrag zu gelangen. Damit werden mit dem
Streitgegenstand aufgrund dessen geringerer Masse - gegenuber dem Steue-
rungsmittel Litzentragschiene mit Feder nach der HA5 - hohere Hubfrequenzen
der Litzen und aufgrund der fehlenden standigen Federkrafte ein geringerer Ver-

schleil? an den Hebelitzen erreicht.

Da auch der HA1 keine Hinweise auf an den Hebelitzen angreifende, gegenstand-
liche Steuerungsmittel fur die Umkehrbewegung der Halblitze zu entnehmen sind,
sondern dort offensichtlich nur die von selbst wirkende Schwerkraft der Halblitze
(bei nach oben gerichteter Fachbildungsrichtung) und die Vorspannung der Dre-
herfaden fur die Riuckbewegung der Halblitze sorgen, bedurfte es fur den Fach-
mann erfinderischen Zutuns, auch ausgehend von der HA1, zum Gegenstand des
Anspruchs 2 nach Hilfsantrag zu gelangen. Damit kdnnen mit dem Streitgegen-
stand gegeniber der Vorrichtung nach der HA1 héhere Hubfrequenzen der Litzen
erreicht werden, weil aufgrund der Magnetkrafte des Ausfuhrungsbeispiels nach
Fig 1 die Halblitze sofort der umkehrenden Hebelitze folgt und nicht von ihr ab-
hebt.

Auch eine Kombination der Gegenstande der HA1 und HAS fihrt nicht zum Streit-
gegenstand, da aus beiden Druckschriften der Fachmann keine Anregung erhalt,
an den Hebelitzen vorgesehene gegenstéandliche Steuermittel fir die Umkehrbe-

wegung der Halblitze zu schaffen.

Der Anspruch 9 nach Hilfsantrag hat ebenfalls Bestand, da dieser auf den be-
standsfahigen Anspruch 2 nach Hilfsantrag riickbezogen ist und vorteilhafte Wei-

terbildungen des Gegenstands nach Anspruch 2 nach Hilfsantrag aufweist.
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Somit der trifft der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit nur insoweit zu,
als die angegriffenen Anspriche 1, 2 und 9 Uber die mit den Ansprichen 2 und 9
nach Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgehen.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG iVm 8§ 92 Abs. 1 S. 1 ZPO, wobei
der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents, soweit dieses an-
gegriffen wurde, durch den Umfang der Nichtigerklarung mit zwei Drittel veran-
schlagt hat. Zu bericksichtigen war hierbei einerseits die grol3e Breite des in
Wegfall gekommenen erteilten Patentanspruchs 1, andererseits der Umstand,
dass die Klagerin die Unteranspriche, in denen wesentliche Ausfiihrungsbeispiele
der Erfindung dargestellt sind, ohnehin nicht angegriffen hat.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG ivm § 709 S. 1 ZPO.

Meinhardt Dr. Henkel Gutermuth Skribanowitz Harrer
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