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betreffend das européische Patent 0 184 625
(DE 35 77 733)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 16. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

fur Recht erkannt:

1. Das europdische Patent 0 184 625 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der

Patentansprtiche 1 bis 5 fir nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Ho-
he von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlau-

fig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten européaischen Patents 0 184 625 (Streitpatent), das
am 27. September 1985 unter Inanspruchnahme der Prioritdt der US-Patentan-

meldung 677591 vom 3. Dezember 1984 angemeldet worden ist.



Das in der Verfahrenssprache Englisch veroffentlichte Streitpatent, das beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 35 77 733 gefihrt wird, be-
trifft eine Fadenbehandlungsdise. Es umfasst 24 Anspruche, von denen die mit
der Nichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspriiche 1 bis 5 in der deutschen
Ubersetzung gemaR Patentschrift (0 184 625 B2) folgenden Wortlaut haben:

,1. Fadenbehandlungsdiise, bestehend aus einer Mehrzahl von
Teilen (10,12), die einen Fadenbehandlungsdurchgang be-
grenzen und im Verhéltnis zueinander zum Offnen und
Schliessen des Durchganges fur das Einsetzen eines Fadens
bewegbar sind, wobei zumindest einer der Teile (12) als elasti-
sche Platte ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Mittel (152) zur Austibung von Verschlusskraften auf
eine Flache der Platte (12) gegenuber des Durchganges (34,
36) und im wesentlichen mit diesem ausgerichtet vorgesehen
ist, wobei das Material und die Abmessungen der Platte (12)
in bezug auf die ausgelbten Verschlusskrafte gewahlt wer-
den, so dass die Platte (12) unter den ausgetbten Verschluss-
kraften elastisch verformbar ist, so dass eine Einstellung der
Platte (12) unter den Kraften méglich ist, um mit einem ande-
ren Teil (10) oder Teilen der Dise in dichten flachenanliegen-

den Kontakt zu kommen.

2. Duse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Platte (12) auf einer Plattenbefestigungskonstruktion (120) an-
gebracht ist.

3. Duse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
Platte (12) und die Plattenbefestigungskonstruktion (120) ge-
meinsam zu dem anderen Teil (10) hin- und von diesem weg-

bewegbar sind.



4. Duse nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Halterungsmittel (124) zur Halterung der Platte (12) auf der
Konstruktion (120) vorgesehen ist, wéhrend eine verhaltnis-

massige Bewegung zwischen diesen maoglich ist.

5. Duse nach Anspruch 2, 3, oder 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die Plattenbefestigungskonstruktion (120) einen kasten-
ahnlichen Tréager- und Gehauseteil (122) umfasst, der an sei-
ner, dem anderen Teil (10) gegeniuberliegenden Seite offen
ist, wobei die Platte (10) so angeordnet ist, dass sie diese of-
fene Seite des Tréager- und Gehauseteiles (122) bedeckt.”

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des

Streitpatents sei, soweit angegriffen, gegentber dem Stand der Technik nicht pa-

tentfahig. Er sei nicht neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Sie beruft sich hierzu auf folgende Unterlagen:

K1:
K2:
K3:
K4:

El:
E2:
E3:

E4:

EP 0 184 625 B2, Streitpatent nach Einspruchsverfahren

zu DE 35 77 733 eingereichte deutsche Ubersetzung des Streitpatents
Merkmalsanalyse Anspruch 1

Schriftsatz Rechtsanwalte Krieger & Koll. vom 16. Oktober 2003

(LG Dusseldorf Az 4b O 56/03)

US 3 324 526

US 4 416 041

Gerichtliches Gutachten Prof. Dr.-Ing. Dieter Besdo, 2005, zur Verletzungsla-
ge LG Dusseldorf 4b O 56/03

Dubbel: Taschenbuch fir den Maschinenbau, 14. Auflage, 1981, Seite 544;



D1: EP 0039 763 A2
D2: EP 0108 205 Al
D3: EP 0110 359 A2
D4: GB 872 234

D5: US 2 938 257
D6: US 3237 269
D7: US 3261071
D8: US 3698612

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 184 625 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-

spruche 1 bis 5 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und héalt den
durch Anspruch 1 geschutzten Gegenstand fir patentfahig. Weiter sei der Gegen-
stand des Patentanspruchs 4 in seinem unmittelbaren Rickbezug auf Patentan-
spruch 3 ebenso selbstandig erfinderisch wie der Gegenstand des Patentan-
spruchs 5 mit unmittelbarem Rickbezug auf Patentanspruch 4, soweit dieser auf

Patentanspruch 3 riickbezogen sei.



Hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in nachstehender Fassung

(unter Streichung der Anspriche 2 bis 5):

,L1. Fadenbehandlungsdiise, bestehend aus einer Mehrzahl von
Teilen (10,12), die einen Fadenbehandlungsdurchgang be-
grenzen und im Verhéltnis zueinander zum Offnen und
Schliessen des Durchganges fir das Einsetzen eines Fadens
bewegbar sind, wobei zumindest einer der Teile (12) als lang-
gestreckte flexible Platte ausgebildet ist und eine Flache (28)
hat, dadurch gekennzeichnet,
dass ein anderes Teil (10) die Form eines langgestreckten
Blockes hat und eine Flache (26) aufweist, wobei die Fla-
chen (26,28) aufeinander liegen, wenn die Dise geschlossen
ist, und dass das Teil (10) in der Flache (26) eine Nute (36)
hat, und dass das andere Teil (12) in der Flache (28) eine Nu-
te (34) hat, wobei, wenn die Flachen (26,28) korrekt aufeinan-
der liegen, die Nuten (34,36) deckungsgleich sind und einen
Durchgang bilden, welcher sich von einem Ende zum anderen
Ende durch die Duse erstreckt, und dass die Platte (12) aus
Metall ist, wobei ein Mittel (152) zur Ausibung von Ver-
schlusskraften auf eine Flache der Platte (12) gegenuber des
Durchganges (34, 36) und im wesentlichen mit diesem ausge-
richtet vorgesehen ist, wobei das Material und die Abmessun-
gen der Platte (12) in bezug auf die ausgelbten Verschluss-
krafte gewahlt werden, so dass die Platte (12) unter den aus-
gelbten Verschlusskréaften elastisch verformbar ist, so dass
eine Anpassung der Platte (12) unter den Kraften moglich ist,
um mit einem anderen Teil (10) oder Teilen der Duse in dich-
ten flachenanliegenden Kontakt zu kommen, wobei die Plat-
te (12) auf einer Plattenbefestigungskonstruktion (120) ange-
bracht ist, und wobei die Platte (12) und die Plattenbefesti-
gungskonstruktion (120) gemeinsam zu dem anderen Teil (10)



hin- und von diesem wegbewegbar sind, und ein Halterungs-
mittel (124) zur Halterung der Platte (12) auf der Konstruktion
(120) vorgesehen ist, wahrend eine verhaltnismassige Bewe-
gung zwischen diesen moglich ist, wobei die Plattenbefesti-
gungskonstruktion (120) einen kastenahnlichen Trager- und
Gehauseteil (122) umfasst, der an seiner, dem anderen Teil
(10) gegenuberliegenden Seite offen ist, wobei die Platte (10)
so angeordnet ist, dass sie diese offene Seite des Trager- und
Gehauseteiles (122) bedeckt.”

Die Klagerin halt dies nicht fur eine zulassige Beschrankung, Patentfahigkeit wer-

de aber auch bei Unterstellung der Zulassigkeit nicht erreicht.

Entscheidungsgrinde

Die Teilnichtigkeitsklage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Arti-
kel 138 Absatz 1 lita EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU vorge-
sehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird,
ist zulassig und begrindet.

Ihre Zulassigkeit wird von dem inzwischen eingetretenen Ablauf der Schutzdauer
nicht berthrt, weil aufgrund des anhangigen Verletzungsstreits der Klagerin ein
Rechtsschutzbedurfnis fir die Klarung der Schutzfahigkeit zur Seite steht (vgl
Busse, PatG 6. Aufl., § 81 Rdnr. 49-55).

Die mundliche Verhandlung hat ergeben, dass die Klage auch begrindet ist, weil
Patentfahigkeit weder hinsichtlich der erteilten Fassung der Anspriiche noch hin-

sichtlich der hilfsweise verteidigten Fassung bejaht werden kann.

Das Streitpatent betrifft eine Fadenbehandlungsdiise, wie sie z. B. zum Texturie-
ren von aus Filamenten (synthetische Endlosfaden) bestehenden Garnen (Mehr-
fachfaden) verwendet wird. Eine derartige Dise weist zum leichten Einlegen des



Fadens anstelle eines einteiligen geschlossenen Fadenkanals, bei dem das Einfa-
deln in den Fadenkanal schwierig ist, zwei zueinander beweglichen Halften auf.
Die beiden Halften missen jedoch sehr dicht schlieRen, auch unter den hohen
Temperaturen und Drucken, die bei der Zufuhr des Behandlungsmediums in den
Fadenkanal auftreten. Dabei entsteht in der Disenwand entsteht von innen nach
auf3en ein Temperaturgefélle, wodurch sich der heil3ere Innenbereich der Diusen-
wand mehr ausdehnt als der kuhlere Aul3enbereich. Dadurch kdnnen sich die DU-
senhalften aufgrund des sog. Bimetalleffekts bananenférmig verformen, weshalb
offene Spaltstellen zwischen den Disenhélften entstehen kénnen, in die die Fila-
mente (< = ca. 0,03 mm) geraten und dort hdngen bleiben kdnnen.

Die Trennflachen zwischen beiden Diusenhélften missen daher an jeder Stelle so

eng aneinander anliegen, dass sich kein Spalt bildet.

In der Streitpatentschrift K1 (bzw. K2) ist u. a. die US 3 261 071 (D7) genannt, in
der eine Vorrichtung zur Fluidbehandlung von Endlosfadenmaterial mit einem Kor-
perteil (body member 11) und einer Deckelplatte (cover member 12) gezeigt ist,
zwischen denen sich mehrere Garndurchgéange befinden. Die Deckelplatte wird
mittels Kolbenstangen auf das Korperteil gepresst, wodurch diese eng aneinander
liegen und die Rander des Fadendurchganges dicht verschlossen werden. Gemalf
Streitpatentschrift werden hier zwar hohe Verschlusskrafte auf die von den Ver-
schlussflachen der beweglichen Deckelplatte wegweisende Oberflache ausgetbt,
aber es gibt keinen Hinweis auf eine elastische Verformbarkeit bei den Diusentei-
len oder ihren Befestigungen, vgl. EP 0 184 625 B2 (K1) Spalte 1, Zeile 55 bis
Spalte 2, Zeile 1 (bzw. DE 35 77 733 (K2) Seite 1a, 2. und 3. Abschnitt).

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, den notwendig dichten Ver-
schluss der Dise mit mdglichst einfachen Mitteln herzustellen, insbesondere ohne
besondere Herstellungs- oder Einstellungsschritte zu erfordern, vgl. K1, Spalte 2,
Zeile 10 bis 13 (bzw. K2, Ubergang Seite 1a-1b).



Die Losung dieser Aufgabe erfolgt mit den Merkmalen gemafR Anspruch 1, wo-
nach die Losung im Wesentlichen darauf beruht,

e zumindest einen der Teile der Fadenbehandlungsdiise als flexible
Platte auszubilden,

e ein im wesentlichen mit dem Fadenkanal ausgerichtetes Mittel zur
Auslibung von Verschlusskraften zum Schlie3en des zweiteiligen DU-
sengehauses vorzusehen

e und durch Auswahl von Material und Abmessungen der Platte zu ei-
nem dichtenden flachenanliegenden Kontakt an /ein/ andere/s Teil(e)

der Duse zu kommen.

Die Merkmale des Anspruchs 1 kdénnen - wie in der Nichtigkeitsklage und Anla-

ge K3 - wie folgt aufgegliedert werden:

1. Fadenbehandlungsdise, bestehend aus einer Mehrzahl von Teilen
(10,12), die

1.1 einen Fadenbehandlungsdurchgang begrenzen und

1.2 im Verhaltnis zueinander zum Offnen und SchlieRen des Durchganges
fur das Einsetzen eines Fadens bewegbar sind, wobei

1.3 zumindest einer der Teile (12) als elastische Platte ausgebildet ist.

2. Es ist ein Mittel (152) zur Ausubung von Verschlusskraften auf eine
Flache der Platte (12) gegentber dem Durchgang (34, 36) und im We-

sentlichen mit diesem ausgerichtet vorgesehen.

3. Das Material und die Abmessungen der Platte (12) werden in Bezug
auf die ausgeubten Verschlusskréafte gewahlt.

4. Die Platte (12) ist unter den ausgeiubten Verschlusskraften elastisch
verformbar, so dass eine Anpassung der Platte (12) unter den Kréaften
maglich ist, um einem anderen Teil (10) oder Teilen der Duse in dich-

ten flachenanliegenden Kontakt zu kommen.
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Zur Schutzfahigkeit der erteilten Fassung der Patentanspriche 1 bis 5

1. Offenbarung und Ausfihrbarkeit

Die Anspriche 1 bis5 nach Hauptantrag entsprechen den nach dem europai-
schen Einspruchsbeschwerde-Verfahren mit der Streitpatentschrift K1 (bzw. K2)

erteilten Patentansprtiche 1 bis 5.

Die Merkmale des Gegenstandes dieser Anspriiche 1 bis 5 sind in den urspring-
lich am Anmeldetag (27. September 1985) eingereichten Anmeldeunterlagen un-

strittig offenbart.

Dem erteilten Anspruch 1 kann der Fachmann, der hier zumindest ein Fachhoch-
schulingenieur fir Maschinenbau oder Textiltechnik mit einschlagigen Kenntnissen
und mehrjahrigen Erfahrungen in der Herstellung und Konstruktion von Textilma-
schinen, insbesondere von Fadenbehandlungsdisen, ist, mit Unterstitzung der
Beschreibung und der Figuren eine nachvollziehbare Lehre zum technischen Han-
deln entnehmen, auch wenn einzelne Merkmale dieses Anspruchs sehr allgemein
gehalten sind und verschiedene Kombinationsmdglichkeiten gegeben sind.
Aufgrund seines technischen Grundwissens versteht der Fachmann unter ,flexible
plate” (bei Zugrundelegung der englischen Fassung), also einer ,flexiblen Platte”
eine bewegliche Platte, die sich unter Krafteinwirkung im elastischen Bereich ver-
biegen und somit einem Untergrund anpassen kann.

Es ist dem Fachmann auch mdglich, aus der ungenauen Angabe zur Fadenbe-
handlungsdise ,bestehend aus einer Mehrzahl von Teilen“ die richtige Schlussfol-
gerung zu ziehen, wie viele Teile fur den Aufbau der Fadenbehandlungsdiuse not-
wendig und sinnvoll sind; eine nicht sinnvolle Anzahl wird demnach ausscheiden.
Auch ist er in der Lage, zu erkennen, dass, wenn ,die Mittel zur Auslibung von
Verschlusskraften auf eine Flache der Platte gegentiber des Durchganges im We-

sentlichen mit diesem ausgerichtet vorgesehen sind“, dies bedeutet, dass diese
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Mittel im Wesentlichen entlang der Langserstreckung des Disendurchganges ver-

laufen.

Die mit dem erteilten Anspruch 1 beanspruchte Erfindung ist daher mit zumutba-

rem Aufwand zu verwirklichen.

2. Patentfahigkeit

Da aus der in der Streitpatentschrift genannten US 3 261 071 (D7) schon alle
Merkmale einer Fadenbehandlungsdise (yarn treating jet) nach dem erteilten An-
spruch 1 bekannt sind, ist die beanspruchte Fadenbehandlungsdiise nicht mehr

neu.

Die Fadenbehandlungsdise nach der D7 weist gemald Figur 3 und 4, der Be-
schreibung Spalte 2, Zeile 10 bis 17, und Spalte 3, Zeile 68 bis 71, mit ,body
member 11“ und ,cover member bzw. coverplate 12“ ebenfalls zwei Teile auf, die
Fadenbehandlungsdurchgénge (treating passages 16) begrenzen.

Nach der Beschreibung der D7, Spalte 4, Zeile 30 bis 33, besteht hier auch die
Mdoglichkeit der Anordnung nur eines einzigen Fadenbehandlungsdurchganges
(vgl. ,ranging from a single passageway ...“).

Die Teile 11 und 12 sind bei der Duse nach der D7 ebenfalls im Verhaltnis zuein-
ander zum Offnen und SchlieBen des Durchganges fiir das Einsetzen eines Fa-
dens bewegbar, wie in Spalte 3, Zeile 69, 70 (vgl. ,cover member 12 is movable in
a perpendicular direction“) und in Spalte 4, Zeile 17 bis 19 (vgl. ,actuating the co-
ver is...in a back-and-forth in-line motion*“) beschrieben ist.

Die ersten Merkmale 1., 1.1 und 1.2 der geltenden Merkmalsgliederung (K3), nam-
lich ,eine Fadenbehandlungsdiise, bestehend aus einer Mehrzahl von Teilen, die
einen Fadenbehandlungsdurchgang begrenzen und im Verhaltnis zueinander zum
Offnen und SchlieBen des Durchganges fir das Einsetzen eines Fadens beweg-

bar sind“, sind somit aus der D7 bekannt.
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Auch ist insbesondere in Spalte 4, Zeile 36 und 37 der D7 das dem Merkmal 1.3
der Merkmalsgliederung (K3) ahnliche Merkmal genannt, dass ,zumindest einer
der Teile als eine flache Platte (,flat plate 12%) ausgebildet ist*. Dass eine solche
Platte in der Regel auch biegbar ist, wenn sie im Verhaltnis zu ihrer Lange diinn
genug und somit ,flexibel ist, ist dem Fachmann vom sog. ,Biegebalken* bekannt.
Dies wird auch durch das gerichtliche Gutachten zum Verletzungsprozess (E3),
insbesondere Seite 19, 3. Abschnitt, Seite 22, 3. und 4. Abschnitt sowie Seite 39,
5. Abschnitt, fachlich bestatigt.

Aufgrund der eingesetzten Materialien wie Edelstahl oder Nitrid-Stahl liest der
Fachmann aufgrund seines Wissens die vorhandene Flexibilitat der Platte 12 in
der D7 mit.

Bei der Fadenbehandlungsdtise nach der D7 ist auch ,ein Mittel zur Ausiibung von
Verschlusskraften auf eine Flache der Platte 12 gegentber des Durchganges und
iIm Wesentlichen mit diesem ausgerichtet vorgesehen* (vgl. Punkt 2. der Merk-
malsgliederung K3). Dieses Mittel ist in der D7, Fig. 4, linker Teil, durch die Kol-
benstangen (pistonrods 33, 34) zusammen mit dem Zylindergehéuse (cylinder
housing 45) gegeben. Dieses ist auch hier auf der Seite der Platte 12 gegenuber
dem Fadendurchgangskanal 16 angeordnet und die einzelnen Kolbenstangen 33,
34 sind im wesentlichen mit den Fadendurchgangskanalen 16 ausgerichtet ange-
ordnet, da jeweils drei Kolbenstangen entlang den Kanalen angeordnet sind, wie

aus Fig. 3 der D7 ersichtlich ist.

Zu dem weiteren Merkmal nach dem erteilten Anspruch 1, dass ,Material und Ab-
messungen der Platte 12 in Bezug auf die ausgeibten Verschlusskrafte gewahlt
werden“ (Punkt 3. der Merkmalsgliederung K3), wird auf die Materialangaben in
der D7, Spalte 5, Zeile 35 bis 45, hingewiesen, demnach hier verschiedenartige
Materialien fur die Fadenbehandlungsdisen in Frage kommen. Die richtige Mate-
rialauswahl in Bezug auf die Verschlusskrafte ist hierdurch fur den Fachmann
schon immanent enthalten, da der Fachmann verninftigerweise die Materialaus-
wahl in Bezug auf die zu erwartenden bzw. ausgelbten Belastungen trifft, um eine

maoglichst langlebige Duse zu erhalten.
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Auch bei der Auswahl der Abmessungen der Platte 12 berticksichtigt der Fach-
mann aufgrund seines fachlichen Wissens und seiner Erfahrungen die auftreten-
den Belastungen durch die Verschlusskréafte.

Diese Auswabhlkriterien sind daher fir den Fachmann bei der Auslegung der Plat-

te 12 selbstverstandlich.

Aus der Figurenbeschreibung der D7, Spalte 4, die Zeilen 3 bis 13 geht fur den
Fachmann auch die im letzten Teil des erteilten Anspruchs 1 angegebene Wir-
kungsweise der Platte hervor, namlich

.dass die Platte 12 unter den ausgetbten Verschlusskraften elastisch verformbar
ist, so dass eine Einstellung der Platte 12 unter diesen Kraften mdglich ist, um mit
einem anderen Teil 10 der Dise in dichten flachenanliegenden Kontakt zu kom-
men“ (Punkt 4. der Merkmalsgliederung K3).

Die gleichmaRig verteilten Kolbenstangen 33 und 34 nach der D7 tUben mittels ei-
nes pneumatischen Druckerzeugungssystems einen gleichmaRig verteilten Druck
auf die Plattenflache aus. Dadurch wird die diinne Platte 12 tber die Flache ent-
lang den oder der Diise/n eng an das andere Teil 11 gepresst. Da die dinne Plat-
te 12 aufgrund ihrer Materialien flexibel ist, wird es auch hier unter hoher Kraftein-
wirkung zu einer elastischen Verformung kommen, wodurch sich auch die Plat-
te 12 anpassen kann, um in einen dichten flachenanliegenden Kontakt mit dem

anderen Teil 11 zu kommen (vgl. Fig. 3).

Die Fadenbehandlungsdise nach der D7 besitzt daher alle Merkmale und Eigen-
schaften, die an eine Fadenbehandlungsdise nach dem erteilten Anspruch 1 ge-
stellt werden. Alle Merkmale und Wirkungen des Gegenstandes des Anspruchs 1
sind fur den Fachmann hier schon verwirklicht, so dass die Fadenbehandlungsdui-

se nach dem erteilten Anspruch 1 nicht mehr neu und somit nicht patentfahig ist.

Daher hat der erteilte Anspruch 1 keinen Bestand.
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Die angegriffenen, auf den erteilten Anspruch 1 riickbezogenen Anspriiche 2 bis 5
enthalten keine Merkmale, die fur sich oder in Kombination untereinander Neuheit

oder eine erfinderische Téatigkeit begriinden kdonnten.

Aus der D7 sind bereits die Merkmale einer Fadenbehandlungsdiise nach den An-
spruchen 2, 3 und 4 bekannt.

Dort ist wie im Anspruch 2 eine ,Plattenbefestigungskonstruktion“ vorgesehen, auf
der die Platte 12 angebracht ist, und wie im Anspruch 3 die Platte 12 und die Plat-
tenbefestigungskonstruktion gemeinsam zu dem anderen Teil 11 hin- und von die-
sem wegbewegbar (vgl. D7, Fig. 4, Bezugszeichen 33, 34, 43 und 44 in Verbin-
dung mit der Beschreibung, Spalte 4, Zeile 3 bis 8).

Wie im Anspruch 4 ist in der D7, Fig. 4, linker Teil, und in der Beschreibung Spal-
te 4, Zeile 20 bis 28, eine bewegliche Lagerung bzw. Halterung der Platte 12 Uber
die Kolben 43, 44 und die Kolbenstangen 33, 34 vorgesehen. Die Plattenbefesti-
gungskonstruktion besteht bei der D7 aus dem Zylindergeh&ause 45 des pneumati-
schen Drucksystems, in dem die Kolbenstangen 33, 34 beweglich gelagert sind,
da dort ein variabler Fluid-Druck herrscht. Aufgrund dieser beweglichen Lagerung
ist auch nach der D7 ,eine verhaltnismélige Bewegung zwischen der Konstruktion
und den Halterungsmitteln moglich®.

Durch den Wegfall der Anspriiche 2 und 3 enthalt der Anspruch 4 auch in seinem
unmittelbaren Rickbezug auf die Anspriche 2 oder 3 nichts darlber hinausge-

hend Neues.

Die Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 5 sind schon aus der Fadenbe-
handlungsdise gemafll der EP 0 039 763 A2 (D1) bekannt. Insbesondere ist in
Fig. 9 in Verbindung mit Seite 25 ff. der D1 eine Plattenbefestigungskonstruktion
gezeigt, die wie der Gegenstand des Anspruchs 5 einen kastenahnlichen Trager-
und Gehauseteil (body part 12C) umfasst, der an seiner dem anderen Teil der Du-
se (body part 10) gegeniberliegenden Seite offen ist, wobei das eine als Einsatz-
element ( insert element 22A) bezeichnete Dusenteil so angeordnet ist, dass es
diese offene Seite des Trager- und Gehauseteils 12C bedeckt. Fir den Fachmann
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stellt es im Bedarfsfall nur eine naheliegende MalRnahme dar, ausgehend von der
Fadendise nach der D7, je nach Erfordernissen als Plattenbefestigungskonstruk-
tion das aus der D1 bekannte kastenformige Tragerteil vorzusehen.

Der Gegenstand des Anspruchs 5 beruht daher nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit. Der Anspruch 5 enthalt daher auch keinen patentfahigen Gegenstand,
auch nicht mit unmittelbaren Ruckbezug auf Patentanspruch 4 soweit dieser auf
Patentanspruch 3 riickbezogen ist, da die Merkmale dieser Anspriche auch schon

bekannt sind.

Zur Schutzfahigkeit des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag

1. Zulassigkeit

Die Merkmale des Gegenstandes des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag sind sowohl
in den urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen, denen die EP 0 184 625 A2
entspricht, als auch in der Streitpatentschrift EP 0 184 625 B2 (K1) (bzw.
DE 35 77 733 (K2)) offenbart.

Der Oberbegriff des Anspruchs 1 entspricht demjenigen des erteilten Anspruchs 1
mit dem zusatzlichen Merkmal der Flache 28, was in K1, Spalte 3, Zeile 3, (bzw. in
K2, Seite 3, 3. Absatz, Zeile 4,) und urspriinglich in der EP 0 184 625 A2, S. 3,
Zeile 28, offenbart ist.

AulRerdem ist im Oberbegriff des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag der Begriff ,elasti-
sche Platte” in ,flexible Platte* entsprechend dem erteilten Anspruch 1 der engli-
schen Fassung korrigiert. Die Platte wurde noch zusatzlich als ,langgestreckt* be-
zeichnet, was in K1, Spalte 3, Zeile 2, (bzw. in K2, Seite 3, 3. Absatz, Zeile 3,) und
urspringlich in der EP 0 184 625 A2, S. 3, Zeile 27, offenbart ist.

Die Merkmale des ersten kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 nach Hilfsan-
trag, die das andere Teil 10, das Aufeinanderliegen der Flachen 26, 28 und die ei-
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nen Durchgang bildenden Nuten 34, 36 betreffen, entstammen der K1, Spalte 2,
Zeile 58 bis Spalte 3, Zeile 15, (bzw. der K2, Seite 3, 3. und 4. Absatz). Das die
aus Metall bestehende Platte betreffende Merkmal ist in K1, Spalte 6, Zeile 22,
(bzw. K2, Seite 11, Zeile 11 von unten) offenbart.

Der nachste Abschnitt des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag entspricht dem kenn-
zeichnenden Anspruchsteil der erteilten Fassung bis auf die Korrektur von dem
Begriff ,Einstellung” in ,Anpassung* entsprechend der korrekten Ubersetzung der
englischen Fassung. Die weiteren kennzeichnenden Merkmale beinhalten die
Merkmale der erteilten Anspriiche 2 bis 5, deren Offenbarung unstrittig ist (siehe
Kapitel 11.)

Die Angaben im Anspruch 1 nach Hilfsantrag betreffen hinreichend konkrete Merk-
male, durch die der Fachmann eine nachvollziehbare Lehre zum technischen Han-
deln erhalt und somit einen konkreten Losungsvorschlag zum Aufbau einer Faden-
behandlungsduise.

Zu den Merkmalen in diesem Anspruch wie ,flexible Platte®, ,bestehend aus einer
Mehrzahl von Teilen* und ,die Mittel zur Austibung von Verschlusskraften auf eine
Flache der Platte gegenuber des Durchganges im wesentlichen mit diesem ausge-
richtet vorgesehen sind®, wird auf die entsprechenden Ausfiihrungen zum Haupt-
antrag hingewiesen, denen zufolge auch diese Merkmale den Fachmann in die

Lage versetzen, daraus seine Schlisse zum technischen Handeln zu ziehen.

Die Beschrankung nach Anspruch 1 gemal Hilfsantrag ist daher zulassig.

2. Patentfahigkeit

Die Fadenbehandlungsdiise nach Anspruch 1 in der mit dem Hilfsantrag verteidig-

ten Fassung mag zwar neu sein, beruht aber nicht auf einer erfinderischenTéatig-
keit.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag enthalt neben den Merkmalen des erteilten An-
spruchs 1 zum einen noch die Merkmale der erteilten Unteranspriche 2 bis 5 und

zum anderen noch weitere Merkmale aus der Beschreibung der Streitpatentschrift,
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die insbesondere die Ausgestaltung des einen Teils 12 als lang gestreckte flexible
Platte und des anderen Teils 10 als ein lang gestreckter Block sowie die Disen-
Ausgestaltung betreffen. Durch die Beschrankung auf eine lang gestreckte flexible

Platte wird dem Fachmann der Hinweis auf das elastische Biegeverhalten analog
zum sog. ,Biegebalken“ (siehe Kapitel Il. 2.) gegeben, womit ein besseres An-
schmiegen der Platte unter Krafteinwirkung erzielt werden soll, was auch auf die
Beschrankung auf Metall als Plattenmaterial als typischen ,elastischen” Werkstoff
zutrifft.

Wie schon bei den Ausflihrungen zu den erteilten Anspriichen 1 bis 5 (siehe Kapi-
tel 1) dargelegt, enthalten diese nichts patentfahiges: Die Merkmale des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag, die aus Ansprichen 1 bis 4 stammen, sind aus der D7
bekannt und diejenigen Merkmale, die aus Anspruch 5 stammen, sind dem Fach-

mann ausgehend von der D7 in Verbindung mit der D1 nahe gelegt.

Die weiteren aus der Beschreibung des Streitpatents enthommenen Merkmale des
Anspruchs 1 nach Hilfsantrag kdnnen ebenfalls schon im Stand der Technik nach-

gewiesen werden.

In der D7, nach Fig. 3 in Verbindung mit der Beschreibung Spalte 4, Zeile 36, 37
ist das eine Teil (cover member 12) auch als eine lang gestreckte Platte, das eine
Flache hat, ausgebildet und das andere Teil (body member 11) weist ebenfalls die
Form eines lang gestreckten Blockes und eine Flache auf. Die Flachen dieser bei-
den Teile 11 und 12 liegen wie beim Streitgegenstand aufeinander, wenn die Dise

geschlossen ist.

Da in der D7 in Spalte 5, die Zeilen 35 bis 39 und 52 bis 54, die Anwendung ver-
schiedener Metalle fur die Konstruktion der Fadendise, insbesondere im Bereich
des Fadendurchganges beschrieben ist, ist hieraus auch das weitere Merkmal des

Anspruchs 1 nach Hilfsantrag bekannt, wonach die Platte 12 aus Metall ist.



-18 -

Als weiteres Merkmal wurde noch das des erteilten Anspruchs 5 mit dem kasten-
ahnlichen Trager- und Gehauseteil eingeftigt; wie oben ausgefuhrt wurde, ist die-
ses dem Fachmann aus der D1, Fig. 9, bereits bekannt.

Es bleiben noch die Merkmale (brig, die die Ausgestaltung der Nut als Faden-
durchgang betreffen und aus der Beschreibung der Streitpatentschrift stammen,
,dass beide Teile in der Flache eine Nut haben, die, wenn die Flachen korrekt auf-
einander liegen, einen Durchgang bilden, welcher sich von einem Ende zum ande-
ren Ende der Duse erstreckt”. In der D1, insbesondere der Fig. 9 ist eine derartige
Nut 116 im Einsatzelement 22A gezeigt und in Fig. 3 ist die beidseitige gegenuber
liegende Anordnung der Einsatzelemente 22A mit jeweils einer Nut zu erkennen.
Auch hier liegen die Flachen aufeinander und bilden somit mittels ihrer Nuten ei-

nen Disendurchgang gemanR Anspruch 1 nach Hilfsantrag.

Aus den genannten Grunden kdnnen auch die neu in den Anspruch 1 nach Hilfs-
antrag eingefiigten Merkmale nichts zur Patentfahigkeit des Streitgegenstandes
beitragen, da es fir den genannten Fachmann eine im Rahmen seines fachlichen
Wissens und konstruktiven Koénnens liegende MalRnahme ist, im Bedarfsfall die
aus der D1 bekannten Merkmale auf die Disenkonstruktion nach der D7 zu Uber-
tragen. Diese Anordnung der Platte in einem kasten&hnlichen Trager- und Gehéau-
seteil tragt zur leichteren Auswechselbarkeit der Platte 12 sowie zur Stabilitatser-
hoéhung des Tragerteils 122 bei. Das Vorsehen nicht nur einer Nut auf einem Du-
senteil wie nach der D7, sondern erfindungsgemald auf beiden Dusenteilen, ver-
bessert den Stromungsdurchgang.

Demnach beruht auch der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag nicht auf

erfinderischer Tatigkeit.

Durch die Aufnahme der angegriffenen Anspriiche 2 bis 5 in der erteilten Fassung

in den Anspruch 1 des Hilfsantrags sind diese entfallen.
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Das Streitpatent ist daher im Umfang der angegriffenen Anspriche 1 bis 5 fir
nichtig zu erklaren.
\Y,
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemalR 8§ 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die

vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

gez.
Unterschriften



