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betreffend das europaische Patent 0 336 409
(DE 589 08 374)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 13. Dezember 2007 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin
Sredl sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, der Richterin Klante sowie des Rich-
ters Dipl.-Ing. Univ. Harrer und des Richters kraft Auftrags Dipl.-Ing. Univ. Rothe

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 0 336 409 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland flr nichtig er-
kl&rt.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 6. April 1989 in der Verfahrens-
sprache Deutsch angemeldeten européischen Patents 0 336 409 (Streitpatent), fur
das die Prioritat der deutschen Patentanmeldung DE 38 11 653.7-26 vom
7. April 1988 in Anspruch genommen worden ist. Das Streitpatent mit der Bezeich-
nung ,Luftwebmaschine mit Breithaltertisch und Stabbreithalter" besteht aus den

Patentansprtichen 1 bis 3.



Der Patentanspruch 1 lautet:

,1. Luftwebmaschine mit einem Webblatt und mit einem im Web-
blatt ausgebildeten Schusseintragskanal (2), auf den beim An-
schlag des Schussfadens an den Bindepunkt des Gewebes (9)
ein einstuckiger Vorsprung (8) eines Breithaltertisches (8) eines
Stabbreithalters (15) gerichtet ist, wobei der Vorsprung (8) eine
Verlangerung der oberen planebenen Auflageflache des Breit-
haltertisches fur das Gewebe (9) bildet und wobei das freie En-
de des Vorsprungs (8) durch einen Abschluss begrenzt ist, der
aus einer oberen planebenen Auflageflache fir das Gewebe (9)
in eine untere, zur oberen Auflageflache verlaufende Kontur
des Breithaltertisches tbergeht,
dadurch gekennzeichnet,
dass beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe (9)
die Auflageflache und das Zentrum des Schusseintragskanals
(2) in einer Ebene liegen, so dass der Bindepunkt des Gewebes
(9) relativ zur Grundflache des Schusseintragskanals (2) zent-

riert ist.”

Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 zurtick-

bezogenen Patentanspriiche 2 und 3 wird auf das Streitpatent verwiesen.

Die Klagerin macht geltend, Anspruch 1 des Streitpatents sei sowohl gegentber
den urspringlichen Anmeldeunterlagen als auch nach Erteilung in dem Ein-
spruchsverfahren vor dem Européischen Patentamt unzulassig geandert worden.
Auch nehme das Streitpatent zu Unrecht die Prioritat der deutschen Patentanmel-
dung DE 38 11 653.7-26 vom 7. April 1988 in Anspruch. In die Streitpatentanmel-
dung seien als zusétzliches Merkmal ,als Stabbreithalter (15) ausgebildet ist* auf-
genommen, Bezugszeichen angefugt und die einzige Figur erganzt worden. Paral-
lel zu dem Streitpatent habe die Beklagte eine weitere Anmeldung am
6. April 1989 beim européischen Patentamt eingereicht, mit der ebenfalls die Prio-



ritat der deutschen Patentanmeldung DE 38 11 653.7-26 vom 7. April 1988 in An-
spruch genommen worden sei. Diese Anmeldung, EP 0 336 408 A2, unterscheide
sich nicht von der Voranmeldung. Mit dem Streitpatent vollig identisch sei die am
28.Juni 1988 beim  Deutschen  Patentamt eingereichte ~ Anmeldung
DE 38 21 725 Al. Deshalb sei das Streitpatent mangels Neuheit wegen Entfall der
beanspruchten Prioritat fur nichtig zu erklaren.

Auch sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht erfinderisch gegenuber dem Ubri-
gen genannten Stand der Technik.

Zur Begriindung ihres Vorbringens beruft sich die Klagerin auf folgende Schriften:

(NK2) Anmeldeunterlagen der DE 38 11 653.7-26
(NK3) EP 0336 409 A2
(NK4) EP 0 336 408 A2
(NK5) DE 3821 725 Al
(NK6) EP 0336 409 B1
(NK7) US 3621 886
(NK8) CS 213078
(NK9) CS 217887
(NK10) CS 21 02 96
(NK11) DE 1 941 550 A
(NK12) DE 2 243 669 A
(NK13) Einstellhandbuch der Fa. Sulzer Riti L 5000 BSP
(NK14) DE 1 056 069 B
(NK15) DE 2 110 529 A
(NK16) DE 2 222 474 A
(NK17) DE 2 304 099 A
(NK18) DE 26 36 868 A
(NK19) US 1 477 977
(NK20) DE 2 339 138 A
(NK21) DE 33 35 208 A1
(NK22) DE 36 332 821 Al



(NK23) Zick, G.F.: Breithalter - Aufgaben, Arten, Fehlerursachen und deren Behe-
bung. ITB, Weberei, 2/81, Seiten 136 bis 153
(NK24) EP 0 336 408 B1

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 336 409 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und wendet sich mit umfangrei-
chem Vorbringen gegen die Behauptung einer unzulassigen Erweiterung nach Er-
teilung im Einspruchsverfahren vor dem Europaischen Patentamt. Auch ist sie der
Auffassung, die Prioritéat sei zu Recht in Anspruch genommen worden, denn es
handele sich um dieselbe Erfindung. Daher halt die Beklagte den Gegenstand des
Streitpatents flr neu und gegentber dem Ubrigen Stand der Technik auch fur er-

finderisch.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage erweist sich als begriundet, weil zumindest der geltend ge-
machte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 1
IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lita EPU i. V. m. Art. 54, 56 EPU) gegeniiber dem Stand
der Technik, zu dem - wegen der zu Unrecht in Anspruch genommenen Prioritéat -
die Druckschrift DE 38 21 725 Al zahlt (Art. 139 Abs. 2 EPU), zur Nichtigerklarung
des Streitpatents fuhrt. Ob dartber hinaus auch der Nichtigkeitsgrund der unzulas-
sigen Erweiterung (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 litc i. V. m.
Art. 54, 56 EPU) dem Streitpatent entgegensteht, kann offen bleiben.



Das Streitpatent betrifft eine Luftwebmaschine mit einem im Webblatt ausgebilde-
ten Schusseintragskanal, auf den beim Anschlag des Schussfadens an den Binde-
punkt des Gewebes ein Vorsprung eines Breithaltertisches eines Stabbreithalters
gerichtet ist, wobei der Vorsprung eine Verlangerung der Auflageflache des Breithal-

tertisches fur das Gewebe bildet.

Ist der Vorsprung des Breithaltertisches, wie bei der ahnlichen Luftwebmaschine
nach der US 3 621 886 (NK 7), s. NK 1 [0002], nicht mittig in den Schusseintrags-
kanal ausgerichtet, kann das Gewebe beim Anschlagen des Schussfadens nur ei-
nen geringen Abstand von der oberen Begrenzung des Schusseintragskanals ha-
ben, so dass die Gefahr besteht, dass das Gewebe an die Begrenzung anst63t
und dabei beschéadigt wird. Auch kann hierbei das Gewebe durch die bei derarti-

gen Luftwebmaschinen Ublichen Stafettendiisen beschadigt werden.

Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zugrunde, eine Luftwebmaschine mit
Webblatt und Breithaltertisch so weiterzubilden, dass unabhangig von der Art des
Gewebes der Bindepunkt immer relativ in der Mitte des Schusseintragskanals ge-
bildet wird, vgl. das Streitpatent [0003].

Die L6sung dieses technischen Problems soll mit dem Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1 erfolgen, der gemal folgender Merkmalsgliederung gegliedert sein

kann:

1. Luftwebmaschine mit einem Webblatt und mit einem im Webblatt ausgebilde-
ten Schusseintragskanal,

2. mit einem Breithaltertisch eines Stabbreithalters;

3. der Breithaltertisch des Stabbreithalters weist einen einsttickigen Vorsprung
auf, der beim Anschlag des Schussfadens an den Bindepunkt des Gewebes

auf den Schusseintragskanal gerichtet ist;



4. der Vorsprung bildet eine Verlangerung der oberen planebenen Auflageflache

des Breithaltertisches fur das Gewebe;

5. das freie Ende des Vorsprungs ist durch einen Abschluss begrenzt, der aus einer
oberen planebenen Auflageflache fir das Gewebe in eine untere, zur oberen Auf-
lageflache verlaufende Kontur des Breithaltertisches tbergeht;

Oberbegriff

6. beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe liegen die Auflageflache

und das Zentrum des Schusseintragskanals in einer Ebene,

7. so dass der Bindepunkt des Gewebes relativ zur Grundflache des Schussein-

tragskanals zentriert ist.

Kennzeichenteil

Mafgeblicher Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Textil-
maschinenbau mit Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Webma-

schinen, insbesondere von Luftwebmaschinen.

1.) Prioritat

Die Beklagte kann sich nicht auf die beanspruchte Prioritat aus der deutschen Pa-
tentanmeldung DE 38 11 653.7-26 (NK 2) vom 7. April 1988 stltzen, so dass die
im Prioritatsintervall liegende Druckschrift DE 38 21 725 A1 (NK 5) der Neuheit
des Streitpatents entgegensteht.

Denn die Prioritat aus der alteren Anmeldung NK 2 ist zu Unrecht in Anspruch ge-
nommen, weil der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 tUber den in der NK 2
offenbarten Gegenstand hinausgeht, da NK 2, vgl. insbesondere die Figur i. V. m.
S.4,Z. 4v. u., sowie die Anspriche 1 und 2 keinen Stabbreithalter, sondern ledig-
lich einen Breithaltertisch offenbart. Der Anspruch 1 des Streitpatents hingegen

enthalt das Merkmal ,Breithaltertisch eines Stabbreithalters”.



Die Beklagte fuhrt hierzu aus, dass durch den im Anspruch 1 der NK 2 gewdhlten
Begriff ,Breithaltertisch* der Fachmann alle géngigen Breithalter mitlesen wirde
und somit das im Streitpatent genannte Merkmal eine Beschrénkung darstelle, da
der Fachmann den Stabbreithalter als urspringlich implizit offenbart ansehe. Dies
sei fur den Fachmann auch deshalb offensichtlich, da es fir die Erfindung nicht
auf die Art des Breithalters ankomme.

Diese Ausfuhrungen Uberzeugen den Senat nicht, denn der Fachmann sieht in ei-
nem ,Breithaltertisch eines Stabbreithalters” eine besondere Kombination eines
Breithaltertisches mit einem Stabbreithalter mit ganz spezifischem Wirkzusam-
menhang. Dies bestétigt auch die Beklagte selbst, weil sie in den Anmeldeunterla-
gen des Streitpatent (NK 3) ausfiihrt: ,Durch die Kombination dieser beiden Merk-
male (Verwendung eines Stabbreithalters mit besonderer Ausgestaltung des Breit-
haltertisches) werden mehrere wesentliche Vorteile gegentber dem Stand der
Technik erreicht* und ,fir das oben genannte Kombinationsmerkmal (Stabbreithal-
ter in Verbindung mit einem besonders ausgebildeten Breithaltertisch) wird geson-
derter Schutz beansprucht” (vgl. NK 3, Sp. 1, Z. 45 bis Sp. 2, Z. 9). Dies bedeutet
wiederum, dass es der Beklagten sehr wohl auf die besondere Art des Breithalters
ankommt, da ein Stabbreithalter aus der Sicht der Beklagten offensichtlich am
besten geeignet ist, die gestellte Aufgabe, eine Luftwebmaschine mit Webblatt,
Stabbreithalter und Breithaltertisch so weiterzubilden, dass unabh&ngig von der
Art des Gewebes der Bindepunkt immer relativ in der Mitte des Schusseintragska-

nals gebildet wird, zu l6sen.

Die besondere, streitpatentgemal beanspruchte Art des Breithalters hat auch Ein-
fluss auf die Konstruktion des Breithaltertisches, weshalb der Fachmann erst
Uberlegungen anstellen wird, ob er bei der besonderen Gestaltung des Breithalter-
tisches mit einem einsttickigen Vorsprung, der eine Verlangerung der Auflageflache
des Breithaltertisches fur das Gewebe bildet, alle Arten von Breithaltern verwen-
den kann. Wenn der Fachmann jedoch erst spezielle Uberlegungen zur Art des
Breithalters anstellen muss, ist das Mitlesen einer besonderen Art von Breithaltern

ausgeschlossen.



Der Fachmann kennt aus dem Stand der Technik viele Arten von Breithaltern, wie
aus der NK 23, einem Fachartikel tUber die an Webmaschinen gebrauchlichen
Breithalter, der hier als Beleg fur das Wissen des Fachmanns herangezogen wird,
zu ersehen ist. Aus NK 23 geht hervor, dass die verschiedenen Breithalterarten
unterschiedliche Eigenschaften und unterschiedliche Vor- und Nachteile haben.
Weiterhin geht aus NK 23 hervor, dass die Materialeigenschaften des Schussfa-
dens, wie Fasermaterial, Garnfeinheit und Drehung sowie die Schussfadenspan-
nung die Wahl des Breithalters beeinflussen. Ebenso ist hierbei die Gewebeein-
stellung, die Gewebebindung und die Kettfadenspannung und -drehung von Be-
deutung (vgl. NK 23, S. 136, re. Sp.).

Schon aus diesen Erlauterungen ist zu erkennen, dass der Fachmann, der den
Begriff Breithaltertisch liest, nicht ohne Weiteres mitlesen wird, dass speziell ein
Stabbreithalter Verwendung findet. Der Fachmann muss namlich erst Informatio-
nen Uber die Art des Gewebeeinstellung und die Materialeigenschaften des Garns
erhalten, um dann Uberlegungen anzustellen und abzuw&gen, welche Art von
Breithalter am besten geeignet ist.

Weiterhin ist in NK 23, S. 136, mittl. Sp unten, S. 141, mittl. Sp. oben und S. 148,
re. Sp. unten, erwdhnt, dass heute Uberwiegend Nadelrddchen-Breithalter Ver-
wendung finden. Dies gilt auch fur schitzenlose Webmaschinen, wozu die Luft-
webmaschinen z&hlen. Damit liest der Fachmann allenfalls den am haufigsten ein-
gesetzten Breithalter mit, ndmlich den Nadelrddchen-Breithalter, nicht jedoch den

beanspruchten speziellen Stabbreithalter des Streitpatents.

Da somit der Fachmann mit dem Merkmal Breithaltertisch nicht ohne Weiteres das
Merkmal ,Breithaltertisch eines Stabbreithalters” mitliest, ist der Gegenstand des
Streitpatents offensichtlich nicht derselbe Gegenstand wie ein ,Breithaltertisch” ge-
mal3 der Prioritditsanmeldung, zumal diese Kombination in NK 3, Sp. 1, Z. 37 ff,,
als erfindungsgeméaRe Verbesserung und besondere Ausgestaltung mit wesentli-
chen Vorteilen bezeichnet wird, fir die nach NK 3, Sp 2, Abs. 2 gesonderter
Schutz beansprucht wird. Da nach Art. 7 Abs. 1 EPU die Prioritat nur fir dieselbe
Erfindung gilt, besitzt der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht den Zeitrang
der alteren Patentanmeldung (NK 2), weshalb die vor dem Anmeldetag des Streit-
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patents eingereichte Patentanmeldung DE 38 21 725 A1 (NK 5) (Anmeldetag
28. Juni 1988) als Stand der Technik gilt.

2.) Nichtigkeitsgrund der un zuldssigen Erweiterung

Die von der Klagerin geltend gemachte unzulassige Anderung des erteilten An-
spruchs1 des nach dem Einspruchsverfahrens erteilten Streitpatents
EP 0 336 409 B2 (NK 1) gegenuber den urspriinglichen Anmeldeunterlagen des
Streitpatents, die mit der Druckschrift EP 0 336 409 A2 (NK 3) Ubereinstimmen,
betrifft insbesondere das Merkmal 6 des erteilten Anspruchs 1 nach der
EP 0 336 409 B2, wonach beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe die

Auflageflache und das Zentrum des Schusseintragskanals in_einer Ebene liegen,

wohingegen nach NK 3 durch die Auflage des Gewebes auf dem Vorsprung des
Stabbreithalters das Gewebe stets etwa in der Mitte des Schusseintragskanals

zentriert wird.

Die von der Klagerin auRerdem geltend gemachte unzulassige Anderung des er-
teilten Anspruchs 1 des nach dem Einspruchsverfahrens erteilten Streitpatents
EP 0 336 409 B2 (NK 1) gegeniber der erteilten Fassung vor dem Einspruchsver-
fahren (EP 0 336 409 B1 (NK 6)) betrifft insbesondere die beiden kennzeichnen-
den Merkmale 6 und 7 des Anspruchs 1 von NK 1, wonach beim Anschlagen des
Schussfadens an das Gewebe 9 die Auflageflache und das Zentrum des Schuss-
eintragskanals 2 in einer Ebene liegen (Merkmal 6) und wonach der Bindepunkt
des Gewebes 9 relativ zur Grundflache des Schusseintragskanals 2 zentriert ist
(Merkmal 7). Diese Merkmale 6 und 7 sind mit ,so dass" verbunden, wogegen sie
im Anspruch 1 nach NK 6 mit ,und" verbunden sind. Dies flihrt dazu, dass die zu-
nachst nur aufzdhlend genannten Merkmale nun Ursache und Wirkung ausdru-
cken (vgl. hierzu auch Schulte, Patentgesetz, 7. Aufl. § 34 Rdn. 136).

Somit bestehen erhebliche Bedenken sowohl hinsichtlich der urspriinglichen Of-
fenbarung als auch hinsichtlich einer unzulassigen Erweiterung von Merkmalen
des erteilten Anspruchs 1 nach NK 1 gegenuber der urspringlich erteilten Fas-
sung des Anspruchs 1 gemalR NK 6. Letztlich kann dies jedoch dahinstehen, denn
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der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit ist begriin-
det.

3. Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit

Lage mit dem erteilten Anspruch 1 ein zulassiger Patentgegenstand vor, erweist er
sich jedenfalls nicht als patentfahig, denn der Gegenstand des erteilten An-
spruchs 1 ist gegentiber der von der Beklagten stammenden, aufgrund der zu Un-
recht in Anspruch genommenen Prioritat aus der DE 38 11 653 .7-26 (NK 2), nun
vorveroffentlichten und zum Stand der Technik z&ahlenden Druckschrift
DE 38 21 725 Al (NK 5) nicht neu.

Das Merkmal 1 des Anspruchs 1 ist aus NK 5, vgl. Anspruch 41, bekannt, wonach
die Luftwebmaschine ebenfalls mit einem Webblatt 1 und im Webblatt angeordne-
tem Schusseintragskanal 2 versehen ist.

Das Merkmal 2 des Anspruchs 1 ist auch aus NK 5, vgl. Anspruch 1, bekannt, wo-
nach der Breithaltertisch 7 ebenfalls als Stabbreithalter 15 ausgebildet ist.

Auch das Merkmal 3 des Anspruchs 1 entnimmt der Fachmann ohne Weiteres der
NK 5. Denn aus der Figur 1 von NK 5, die im Wesentlichen mit der Figur des
Streitpatents Ubereinstimmt, und mit zugehoriger Beschreibung zu dieser Figur 1
ab Sp. 2, Z. 32 ff., insbesondere Z. 52 ff., ist ein Stabbreithalter 15 mit einem Vor-
sprung 8 dargestellt, der aus dem Deckel 16 und dem Unterteil 17 mit unterbro-
chener Schraffur besteht. Da die Schraffur des Vorsprungs 8 jedoch einheitlich ist,
erkennt der Fachmann, dass der Vorsprung 8 aus einem Stick besteht. Beim An-
schlag des Schussfadens an den Bindepunkt 3, 4 des Gewebes 9 ist auch bei der
Luftwebmaschine nach NK 5 der Vorsprung 8 auf den Schusseintragskanal 2 ge-
richtet. Dort ist in Sp. 2 ab Z. 45 beschrieben, dass ,der Stabbreithalter 15 mit ei-
nem Vorsprung 8 versehen ist, wobei der Vorsprung 8 in den Schusseintragska-
nal 2 hineingreift und die Vorderkante des Vorsprungs 8 etwa in der Mitte des
Schusseintragskanals 2 liegt“. Ein Vorsprung, der in den Schusseintragskanal
hineingreifen kann, ist - fir den Fachmann selbstverstandlich - auch auf ihn ge-

richtet.
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Das Merkmal 4 des Anspruchs 1 ist ebenfalls aus NK 5 bekannt. Denn nach An-
spruch 1 dieser Druckschrift bildet die Oberseite des Vorsprungs 8 eine Verlange-
rung der Auflageflache des Breithaltertisches 7. Aus der Figur 1 von NK 5 lasst
sich fur den Fachmann auf3erdem ohne Weiteres entnehmen, dass die durch den
Vorsprung 8 verlangerte Auflageflache die obere planebene Flache ist. Denn das
Gewebe 9 wird gemald der Figur 1 auf der oberen Flache des Breithaltertisches 7
gefuhrt.

Auch das Merkmal 5 des Anspruchs 1 entnimmt der Fachmann ohne Weiteres der
der NK 5. Dass namlich das freie Ende des Vorsprungs 8 durch einen Abschluss be-
grenzt ist, der aus einer oberen planebenen Auflageflache fur das Gewebe 9 in eine
untere, zur oberen Auflageflache verlaufende Kontur des Breithaltertisches 7 tber-
geht, bedeutet fir den Fachmann, dass der Vorsprung 8 eine endliche Erstre-
ckung hat wie auch der in der Figur 1 von NK 5 dargestellte Vorsprung 8, und der
Vorsprung 8 auf seiner Unterseite in eine auf beliebige Weise zur Auflageflache
ausgerichtete Kontur des Breithaltertisches 7 Ubergeht, was ebenfalls aus der Fi-
gur 1 von NK 5 zu ersehen ist.

Das kennzeichnende Merkmal 6 des Anspruchs 1 ist ebenfalls aus NK 5 bekannt,
da der Fachmann der NK 5, Sp. 2, Z. 45 bis 56 i. V. m. der Figur ohne Weiteres
entnimmt, dass beim Anschlagen des Schussfadens an das Gewebe 9 die Auflage-
flache und das Zentrum des Schusseintragskanals 2 in einer Ebene liegen.
Schliel3lich ist auch das kennzeichnende Merkmal 7 des Anspruchs 1 aus NK 5
bekannt, da der Fachmann der NK 5 ebenfalls der Sp. 2, Z. 45 bis 56 i. V. m. der
Figur ohne Weiteres entnimmt, dass der Bindepunkt des Gewebes 9 relativ zur
Grundflache des Schusseintragskanals 2 zentriert ist.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.

Sred| Henkel Klante Harrer Rothe

Be



