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URTEIL Verkiindet am:
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Patentanwdlte

Dipl.-Phys. Dr. H. @ und
Dipl.-Phys. Dr. J. (D,
G ¢ D -
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 4. Dezember 1990 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und
Dr. Melullis

fiir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats
(Nichtigkeitsenats II) des Bundespatentge-
richts vom 29. September 1987 wird auf Kosten
des Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents
27 46 580 (Streitpatents), das am 15. Oktober 1977 unter
Inanspruchnahme der Unionsprioritdten vom 18. Oktober 1976
und 12. April 1977 angemeldet worden ist. Das Patent ist mit
folgenden Patentanspriichen erteilt worden:

1. Periicke oder Haarteil mit einer netzarti-
gen Montur und daran angekniipften Haaren,
dadurch gekennzeich -

n e t, daB die netzartige Montur aus
synthetischen Fdden oder Garnen besteht,
deren mittlerer Durchmesser hdchstens

0,11 mm und deren ReiBkraft mindestens

0,2 kg betrdgt und deren Steifheit minde-
stens 3:1 ist, und daB die Montur eine
stabile Maschenstruktur mit einer Maschen-
grtBe von 6 bis 18 Maschen/cm sowie einen
Berstdruck von mindestens 1,4 daN/cm2 auf-
weist.
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2. Periicke oder Haarteil nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeich -
n e t, daB die netzartige Montur der
Kopfform entsprechend thermofixiert ist.

3. Periicke oder Haarteil nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekenn -
zeichnet, daB die netzartige
Montur eine Bobinet-Ware ist.

Die Klagerin hat gegen dieses Patent Nichtigkeitsklage
erhoben, Nichtigerkldrung in vollem Umfang beantragt und
geltend gemacht, dem Streitpatent fehle schon im Hinblick
auf den druckschriftlichen Stand der Technik zumindest die
erforderliche Erfindungshdhe. Auflerdem hat die Kl&dgerin

mehrere offenkundige Vorbenutzungen behauptet.

Der Beklagte hat beantragt, die Klage mit der Mafigabe
abzuweisen, dafBl der Patentanspruch 1 eine durch Einbeziehung
des Anspruchs 3 eingeschrdnkte Fassung erhdlt. Er ist den
Darlequngen der Kladgerin zur Frage der Schutzfdhigkeit des
Streitpatents entgegengetreten und hat die offenkundigen

Vorbenutzungen bestritten.

Das Bundespatentgericht hat durch Urteil vom 29. Sep-
tember 1987 das Streitpatent in vollem Umfang fiir nichtig
erklart und dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auf-

erlegt.

Dagegen richtet sich die Berufung des Beklagten. Er
beantragt,

das angefochtene Urteil abzudndern und

die Klage mit der MaBgabe abzuweisen,
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daB in den Patentanspruch 1 das Merkmal
des erteilten Patentanspruchs 3 einge-
fiigt wird und der erteilte Patentan-
spruch 2 als einziger Unteranspruch un-
verdndert bestehen bleibt.

Die Kl&dgerin beantragt,

die Berufung des Beklagten zurilickzuwei-
sen.

Zur Begriindung ihrer widerstreitenden Antrdge wieder-
holen die Parteien im wesentlichen ihr erstinstanzliches

Vorbringen.

Professor Dr. Z@HR vom Deutschen Wollforschungsinstitut
an der TH AR hat auf Anforderung des Senats ein schrift-
liches Gutachten erstattet und dieses in der miindlichen Ver-
handlung erl&dutert und ergédnzt.

Entscheidungsagriinde:

Die Berufung des Beklagten bleibt ohne Erfolg.

Das Streitpatent betrifft eine Periicke oder ein Haar-
teil, bestehend aus einer als Unterlage dienenden Montur und
daran angekniipften Haaren. Nach der Patentbeschreibung soll
unter dem Ausdruck "Montur" ein Stilick Maschengewebe zu ver-
stehen sein, das der Fldche und Form des Teils des Kopfes



entspricht, auf den die Periicke oder das Haarteil passen
soll (Sp. 1 Z. 29 bis 32). Hinsichtlich vorbekannter Montu-
ren wird in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents
(Sp. 1 Z. 37 bis 56) bemdngelt, sie kodnnten teilweise nur
unzureichend an die Kopfform angepafBt werden, wodurch das
natiirliche Aussehen beeintrdchtigt werde. In Bezug auf einen
aus der vorvertffentlichten DE-0S 2 060 049 bekannten Stand
der Technik wird sodann ausgefiihrt, es sei dort eine Montur
aus eng gewebter, luftdurchldssiger Gaze vorgesehen, die je-
doch keine stabile Maschenstruktur habe. Das Einziehen und
Verknoten der Haare verursache LOcher. Die Gaze k&nne daher
durch die Haare hindurch sichtbar werden. Eine dauerhafte
Formgebung sei ohne weitere Hilfsmittel, wie Beschichtung

mit Kunststoff vor dem Einkniipfen der Haare, nicht méglich.

Hiervon ausgehend wird das durch die Erfindung geldste
Problem (die "Aufgabe") darin gesehen, eine Periicke oder ein
Haarteil zu schaffen, welche(s) eine unter WarmeeinflufB3 gut
verformbare Montur aufweist, die gut an die Kopfform anpaf-
bar ist, welche auflerdem ein natiirliches Aussehen, eine ge-
ringe Auftragsdicke und gute Luftdurchlédssigkeit sowie
Festigkeit hat (Sp. 2 2. 2 bis 7).

Das genannte Problem soll geldst werden durch die Kom-
bination der in den erteilten Patentanspriichen 1 und 3 ent-
haltenen Merkmale, die in der verteidigten eingeschrédnkten
Fassung des Patentanspruchs 1 in zuldssiger Weise zusammen-
gefalit sind. Diese Merkmale lassen sich wie folgt aufglie-

dern:



Die Montur der Periicke oder des Haarteils

In
sonders

ist netzartig,

hat eine stabile Maschenstruktur,

ist eine Bobinet-Ware,

besteht aus synthetischen Fdden oder Garnen,

a) deren mittlerer Durchmesser h6chstens 0,11 mm
betrédgt,

b) deren ReiBkraft mindestens 0,2 kg betragt,

c) deren Steifheit mindestens 3:1 betragt,

hat eine Maschengréfe von 6 bis 18 Maschen/cm
und einen Berstdruck von mindestens 1,4 daN/cm?2.

der vorstehenden Merkmalsaufstellung ist nicht be-
beriicksichtigt, daB nach der Patentbeschreibung

unter einer Montur im Sinne des Klagepatents ein "Maschen-

gewebe"

zu verstehen sein soll. Eine solche in dem allge-

meinen Begriff der Montur noch nicht enthaltene zusdtzliche

Anforderung ist in der weiteren Qualifizierung des Merk-
mals 3 hinreichend erfafit und bedarf daher keiner weiteren

Erdrterung.



II.

Die mit der Kombination der vorstehenden Merkmale defi-
nierte Lehre ist im Vergleich mit dem vorbekannten druck-
schriftlichen Stand der Technik unbestritten neu und fort-
schrittlich. Das sieht auch der gerichtliche Sachverstadndige
so. Die in Streit stehende Lehre ist jedoch im Hinblick auf
den Stand der Technik und in Ubereinstimmung mit den iiber-
zeugenden Ausfithrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen
als nicht erfinderisch zu werten. Das Patent ist daher gemdf
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG 1968 vom Bundespatentgericht zu Recht

fiir nichtig erkld&rt worden.

1. In Ubereinstimmung mit den Ausfiihrungen des gericht-
lichen Sachverstadndigen kann davon ausgegangen werden, daf
ein mit der Entwicklung von Periicken befafiter Durchschnitts-
fachmann im Priorité@tszeitpunkt des Streitpatents einerseits
iiber den Wissensstand eines Friseurmeisters und andererseits
- etwa durch den Besuch einer entsprechenden Fachschule -
tiber betrdchtliche Grundkenntnisse im Bereich der Textil-
technik verfiigte. Flir einen solchen Fachmann war es auf
Grund des als bekannt zu unterstellenden druckschriftlichen
Standes der Technik naheliegend, eine Periickenmontur mit den

Merkmalen des Streitpatents auszubilden.

2. Ein solcher Fachmann konnte insbesondere aus der
etwa ein Jahr vor dem Prioritdtstag des Streitpatents
verbffentlichten US-PS 3 905 378 entnehmen, dafl eine gute
Periickenmontur vor allem folgenden Anforderungen gerecht

werden muf3: Sie sollte leicht, weitgehend unsichtbar
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und gut luftdurchlédssig sein; sie sollte entsprechend einer
vorbestimmten Kopfform geformt und sicher an der Kopfhaut
befestigt werden kdnnen; sie sollte ferner bei normaler Be-
nutzung nicht zerissen oder verformt werden; und auf Grund
dieser Eigenschaften sollte es schliefllich moglich sein,
eine Periicke zu waschen und zu kdmmen, wdhrend sie auf der
Kopfhaut sitzt. Dies soll nach den Ausfiihrungen der Entge-
genhaltung dann erreicht werden, wenn die Montur aus einem
Netzwerk geformt wird, das seinerseits durch ein transparen-
tes einfaseriges Plastikmaterial, vorzugsweise durch Nylon
gebildet wird. Eine stabile Maschenstruktur soll dadurch er-
reicht werden, daB die das Netzwerk bildenden Fdden an ihren
Kreuzungspunkten miteinander verschweifit werden. Es wird
darauf hingewiesen, dafl eine Montur aus solchem Kunststoff-
material unter Warmebehandlung gut einer vorbestimmten Kopf-

form angepaB3t und in dieser Form stabilisiert werden kann.

Insgesamt wird dem Fachmann mit dieser Entgegenhaltung
eine Perilickenmontur vorgeschlagen, welche bereits die Merk-
male 1, 2, 4 (ohne Untermerkmale) und 5 aufweist. Das letzt-
genannte Merkmal ergibt sich daraus, daB in der Entgegenhal-
tung eine Maschengréfie beispielhaft genannt ist, die inner-
halb des im Merkmal 5 genannten Bereichs liegt, und daf
dieser Bereich dem Fachmann auf Grund seiner allgemeinen
Berufserfahrung ohnehin im wesentlichen dadurch vorgegeben
war, dall die Maschenweite einerseits hinreichend grof3 sein
muB, um noch ein Einkniipfen der Haare zu ermdglichen, und
andererseits hinreichend klein sein muf3, um einen natiirlich

wirkenden dichten Haarbesatz zu gewdhrleisten.



Wegen der konkreten Fadeneigenschaften (Untermerk-
male 4a bis 4c) enthdlt die Entgegenhaltung keine weiteren
Vorgaben; sie iliberlafit die Auswahl des geeigneten Fadens dem
Fachmann. Nur beispielsweise wird eine Fadendicke von
0,005 inches (= 0,127 mm) genannt, damit wird jedoch die
Verwendung diinnerer Faden nicht ausgeschlossen. Ein Wert fiir
den Berstdruck (Merkmal 6) wird nicht genannt.

Der wichtigste Unterschied zur Lehre des Streitpatents
besteht darin, daf3 das Kunststoffnetz der Entgegenhaltung
keine Bobinet-Ware ist. Zur Herstellung eines Netzes mit
stabiler Maschenstruktur wird vielmehr vorgeschlagen, mit
dem Ausgangsfaden zwischen zwei Nagelreihen eine erste Reihe
paralleler Fdden und dariiber um 90° versetzt eine zweite
Reihe zu spannen, die beiden Fadenlagen unter Einwirkung von
Druck und Hitze an den Kreuzungspunkten miteinander zu ver-
schweiBen und das so erhaltene Netzwerk dann der weiteren
Verarbeitung zuzufithren. Ein derartiges Netzwerk hat fiir den
Fachmann unschwer zu erkennende schwerwiegende Nachteile: Es
ist umstdndlich herzustellen, die Fdden werden durch den
Verschweifungsvorgang in ihrer Stabilitdt stark beeintrédch-
tigt, und das Netzwerk ist sehr starr, was die weitere Ver-

arbeitung erschwert und das Tragegefiihl beeintrachtigt.

Fiir den Fachmann war es daher nahegelegt, sich nach
einem anders strukturierten Netzmaterial umzusehen, das
nicht mit diesen Nachteilen verbunden war, das insbesondere
mit geringerem Aufwand in Serie gefertigt werden konnte,
auch iiber eine méglichst stabile Maschenstruktur verfiigte
und mit dem auch die ibrigen in der US-PS 3 905 378 heraus-

gestellten Vorteile verwirklicht werden konnten. Insoweit



L
&

bot sich in erster Linie die Verwendung einer Bobinet-Ware
an. Nach den iiberzeugenden Ausfiithrungen des gerichtlichen
Sachverstdndigen gehdrte es né&mlich am Prioritdtstag des
Streitpatents zu dem bei einem Periickenmacher vorauszu-
setzenden textiltechnischen Grundwissen, daB sich gerade
eine Bobinet-Ware im Vergleich zu anderen Web- und Wirkwaren
infolge einer wesentlich festeren Faden-Verkniipfung durch

eine besondere Maschenstabilitdt auszeichnet.

3. Die Verwendung einer Bobinet-Ware (= Tiill) ist zudem
bereits in der dem Wissen des Durchschnittsfachmanns zuzu-
rechnenden US-PS 2 814 301 aus dem Jahre 1957 als geeignete
Unterlage bei Periicken vorgeschlagen worden. Zwar wird
Bobinet-Ware dort nur fiir den mit Haaren besetzten vorderen
Ansatz einer im ilibrigen aus Kunststoffolie bestehenden Un-
terlage vorgeschlagen. Damit war aber jedenfalls zum Aus-
druck gebracht, dafl vor allem eine Bobinet-Ware in Betracht
kam, wenn man iiberhaupt an Stelle einer geschlossenen Folie
eine netzartige Struktur als Unterlage nehmen wollte. Nach-
dem der Fachmann durch die bereits ertrterte US-PS 3 905 378
iiber die grundsatzlichen Vorteile einer netzartigen Struktur
belehrt worden war, ergab sich aus der US-PS 2 814 301 die
Anregung, die dort vorgeschlagene Netzstruktur aus Bobinet-
Ware fir die gesamte Montur und nicht nur fiir einen Teil
derselben zu verwenden. Dabei war zugleich ausdriicklich an-
gegeben, dafl eine solche Unterlage vorzugsweise aus Nylon
hergestellt werden konnte (Sp. 2 Z. 2 = {ibers. S. 3
Abs. 1).

4. Nachdem es dem Fachmann zumindest durch eine Zusam-
menschau der US-Patentschriften 2 814 301 und 3 905 378



nahegelegt war, eine Periickenmontur mit den Merkmalen 1

bis 5 (ohne die Untermerkmale 4 a bis 4 c) zu schaffen, be-
durfte es - um zur Lehre des Streitpatents zu kommen - noch
der Auswahl eines geeigneten Fadens mit den Untermerkma-

len 4 a bis 4 c. Entgegen der vom Beklagten vertretenen An-
sicht und in Ubereinstimmung mit der Beurteilung durch das
Bundespatentgericht und mit den iliberzeugenden Ausfiihrungen
des gerichtlichen Sachverstdndigen erforderte das jedoch
keine Tdtigkeit, die fiir sich genommen oder in Kombination
mit den zuvor erdrterten Mafnahmen als erfinderisch gewertet

werden konnte.

Da in den genannten beiden Patentschriften Nylonfaden
ohne weitere Konkretisierung des in Betracht kommenden Be-
reichs als geeignete Ausgangsmaterialien genannt waren, war
der Fachmann unmittelbar aufgerufen, sich selber um die Aus-
wahl geeigneter Fdden zu bemiihen. Im Hinblick auf den vorge-
sehenen Verwendungszweck mufBlte es flir ihn eine Selbstver-
stdndlichkeit sein, daB die Faden einerseits méglichst diinn
und daher weitgehend unsichtbar und andererseits ausreichend
reiflfest sein mufBiten; im iibrigen gab der erdrterte Stand der
Technik dem Fachmann keine Vorgaben, die geeignet gewesen
sein kénnten, ihn bei seiner Suche nach geeigneten F&den in

eine bestimmte Richtung zu lenken.

Um 2u einem geeigneten Faden zu kommen, mufite sich der
Fachmann danach umsehen, welche Materialien aus Nylon oder
dhnlichem Stoff von der einschlagigen Industrie fiir welche
speziellen Anwendungszwecke angeboten wurden. Solche Infor-
mationen bot insbesondere die Technische Mitteilung Nr. 1082
der Firma ICI aus dem Jahre 1964, in der u.a. die Eigen-

schaften und Verwendungsmdglichkeiten des unter der Marken-
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bezeichnung "Brulon" angebotenen Nylontyps 66 (in anderer
Schreibweise auch als Nylon 6,6 bezeichnet) beschrieben
werden. Hierzu werden u.a. ein Durchmesser von 0,0035 inches
und eine ReiBkraft von 3710 kg/cm2 angegeben, was bei einer
Umrechnung auf die in den Merkmalen 4 a und 4 b genannten
Mafleinheiten den dort angegebenen Werten entspricht. Das
Nylon mit diesen Eigenschaften hat zugleich eine dem Merk-
mal 4 c entsprechende Steifheit, was in Ubereinstimmung mit
der nicht angegriffenen Feststellung des angefochtenen
Urteils aus den Angaben der Streitpatentschrift (Sp. 3

Z. 40 ff.) entnommen werden kann. Da das so charakterisierte
Fadenmaterial nach den Angaben der "Technischen Mitteilung
Nr. 1082" bereits in groflem Umfang fiir den Einsatz von
Periicken und Haarteilen eingesetzt wurde, konnte der Fach-

mann dieses Material nicht unberiicksichtigt lassen.

Allerdings wird in der ICI-Mitteilung unter der Be-
zeichnung "Brulon" ein den Anforderungen des Streitpatents
entsprechendes Fadenmaterial nur in einer "Standard-Lange"
von 112 cm angeboten und wdre in dieser Form nicht zur Her-
stellung einer Periickenmontur geeignet gewesen. Der Fachmann
wullte jedoch, wie der gerichtliche Sachverstdndige liberzeu-
gend ausgefiihrt hat, daB eine Nylon-Faser, auch wenn sie
letztlich in kurzen Schnittldngen ausgeliefert wird, zu-
niachst stets als Endlos-Produkt hergestellt wird; ihm konnte
es daher nicht zweifelhaft erscheinen, daB die Firma ICI
oder eine ihrer Lizenznehmerinnen auf Anfrage und bei einem
wirtschaftlich hinreichend interessanten Angebot bereit und
in der Lage gewesen wédre, die gleiche Faser auch in grofien
Ldngen auf Spulen auszuliefern. Das kommt auch in der ICI-
Mitteilung dadurch zum Ausdruck, daB Nylon 66 nicht nur



unter der Kennzeichnung "Brulon" und anderen Kennzeichen als
geschnittene Ware mit definierten Ldngen sondern aufBlerdem
als Endlos-Material - "continous" - z.B. unter der allge-
meinen Bezeichnung "Monofaser 243" speziell fiir Webzwecke in
verschiedenen Stdrken angeboten wird, u.a. in der Stdrke von
0,004 inches auf Anfrage; das entspricht einer Starke von

0,1016 mm und liegt immer noch im Rahmen des Merkmals 4 a.

Da dem Fachmann die Verwendung von Nylonfdden filir eine
Periickengarnitur nicht erst durch die ICI-Mitteilung nahe-
gebracht werden muBte, sondern bereits durch die zuvor er-
Orterten US-Patentschriften ausdriicklich empfohlen worden
war, hatte er keine Veranlassung zu Uberlegungen dariiber, ob
sich die in der ICI-Mitteilung erwdhnte Verwendung von Nylon
("Brulon") in einer Stdrke von 0,089 mm fiir Periicken an sich
nur auf eine Verwendung fiir das Periickenhaar bezogen haben
kénnte. Allein schon der Umstand, dafl dieses Material iiber-
haupt fir Periicken angeboten wurde, mufBte unter den gegebe-
nen Umstdnden dazu fithren, es auch fiir die Monturherstellung
in Betracht zu ziehen. Das gilt umsomehr, als es dem Fach-
mann nach den Ausfilhrungen des gerichtlichen Sachverstdndi-
gen ohnehin eine vertraute Vorstellung war, daB Periicken-~
haare und Montur vielfach aus dem gleichen Material gefer-
tigt wurden. Etwaige Bedenken wegen einer ausreichenden
Festigkeit konnten durch die hierzu gemachten MaBangaben der
ICI-Mitteilung behoben werden.

5. Der Beklagte beruft sich ohne Erfolg auf den von ihm
behaupteten Umstand, daB die erfindungsgemé@fie Montur erst-

mals im Jahre 1976 geschaffen worden sei, obwohl die tech-
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nischen Voraussetzungen schon viele Jahre vorher gegeben ge-
wesen seien und obwohl die erfindungsgemdfie Montur mit ihren
erheblichen Vorteilen einem schon lange bestehenden Bediirf-
nis gerecht geworden sei. Dieser Umstand ist im vorliegenden
Fall deswegen kein gewichtiges Indiz fiir das Vorliegen einer
erfinderischen Tdtigkeit, weil er schon mit dem geringen
Marktgewicht der Periickenhersteller gegeniiber den Herstel-
lern synthetischer Fdden erkldrt werden kann. Da der ein-
zelne Periickenhersteller jeweils nur relativ bescheidene
Mengen Fdden filir seine Periickenmonturen einkauft, hat er es
schwer, die ihn beliefernden Hersteller davon zu iiberzeugen,
dal es fiir diese auch wirtschaftlich lohnend sein kénnte,
einen seinen besonderen Bediirfnissen entsprechenden neuen
Web- oder Wirkstoff in das Produktionsprogramm aufzunehmen.
Von dem Bedarf der Textilindustrie hdngt es wiederum ab,
wieweit sich auch die Hersteller von Nylonfédden bereit und
in der Lage zeigen, Fdden in der jeweils gewiinschten Quali-
tdt und Menge zu liefern. Solche allein auf wirtschaftlichen
Griinden beruhende Schwierigkeiten bei der praktischen Aus-
fihrung einer Lehre sprechen nicht dagegen, dafB die Lehre an
sich nahegelegen hat, wie das fiir die hier in Streit stehen-

de Lehre des Streitpatents im einzelnen dargelegt wurde.

6. Die Festlegung eines bestimmten Berstdrucks gemiB
Merkmal 6 liefert zur Beurteilung der erfinderischen T&tig-
keit keinen ins Gewicht fallenden Beitrag, da sich der
Berstdruck praktisch zwangsldufig aus den iibrigen, die
Festigkeit des Gewebes bestimmenden Merkmalen ergibt. In-
soweit schlief3it sich der Senat den iiberzeugenden Ausfiih-
rungen des angefochtenen Urteils und des gerichtlichen



Sachverstdndigen an, denen der Beklagte nicht entgegen-

getreten ist.

ITT.

Mit dem Patentanspruch 1 war zugleich auch der Patent-
anspruch 2 fiir nichtig zu erkldren, da er lediglich eine
Thermofixierung vorschldagt. Das war insbesondere schon aus
der US-PS 3 905 378 bekannt und daher nicht geeignet, das

Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit zu begriinden.

Da die Patentfdhigkeit des Streitpatents schon aufgrund
des druckschriftlichen Standes der Technik zu verneinen ist,
kommt es auf die von der Klagerin zusdtzlich behaupteten

of fenkundigen Vorbenutzungen nicht mehr an.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 PatG in
Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.

Bruchhausen Rogge Maltzahn

Jestaedt Melullis
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