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Justizhauptsekretdrin
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in der Patentnichtigkeitssache

J@IR Electric Industrial Manufactory, Ltd., W Lee
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VD 6 -

gegen

Mafllllll Motor Co., Ltd., (i} TGP -3-Chome, Katsushita-

Ku, TOlB (J@R) . gesetzlich vertreten durch ihren Prédsi-
denten Takaichi Ma{llllD, @B Mat@ . Matsudo-Shi, Chiba-

Ken, (D HHD,

- ProzeBbevollmidchtigte:

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Rechtsanwalt Dipl.-Phys. (.
S ;

r

Patentanwédlte Dipl.-Ing. W. Rl

und Partnei, Plllstrase [,
rlR A -
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 27. November 1991 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge,
Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt und Dr. Brof

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtig-
keitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 4. Oktober
1989 wird auf Kosten der Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen
Patents 33 29 632 (Streitpatents), das am 17. August 1983
angemeldet worden ist und einen "Blirstenstromabnehmer fiir
einen Kleinmotor" betrifft. Die Unionsprioritdt der Ge-
brauchsmusteranmeldung U 125 733-82 vom 20. August 1982 in

Japan ist in Anspruch genommen.

Das Streitpatent umfaBte urspriinglich sechs Patentan-
spriiche. Auf die Nichtigkeitsklage hin verteidigte die Be-
klagte das Patent nur noch in beschrdnktem Umfang und bean-
tragte, die Klage mit der MaBlgabe abzuweisen, dafl das Patent
33 29 632 in erster Linie mit den Patentanspriichen 1 bis 5
in der Fassung vom 9. Mdrz 1989 "nach Hauptantrag", hilfs-
weise, mit den Patentanspriichen 1 bis 3 "nach Hilfsantrag"

aufrechterhalten bleibe.

Patentanspruch 1 vereinigt nach dem Hauptantrag die
Merkmale der erteilten Patentanspriiche 1 und 2. Die Patent-
anspriiche 2 bis 5 in dieser Fassung entsprechen den erteil-

ten Patentanspriichen 3 bis 6.

Das Bundespatentgericht hat dem Hauptantrag entspro-
chen, das Streitpatent teilweise fiir nichtig erkldrt und die
Nichtigkeitsklage im librigen abgewiesen. Patentanspruch 1
des Streitpatents hat danach folgende Fassung:

"Biirstenstromabnehmer fiir einen Kleinmotor mit einem
Biirstenarm, der eine Klemmleiste hat, die aus einem
flexiblen, elektrisch leitenden Metallstreifen gefer-~
tigt ist, der einen Klemmabschnitt bildet, welcher aus
einem Motorgehduse fiir einen Auflenanschlufl herausge-
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fiihrt ist, und eine Kommutatorschleifleiste aufweist,
die aus einem hochelastischen, elektrisch leitenden
Metallstreifen hergestellt ist, der einen Kommutator-
schleifabschnitt zur Herstellung eines elektrischen
Kontaktes mit einem Kommutator mittels einer auf sei-
nem Vorderteil angebrachten Biirste bildet, und mit
einer Biirstenhaltevorrichtung, die an einem Gehause-
deckel des Motorgehduses vorgesehen ist und Nuten zum
Halten der Biirstenarme hat,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Klemmleiste (9’) oder die Kommutatorschleif-
leiste (10’) mehrere Vorspriinge (14) aufweist, die
durch Verldngern der Klemmleiste (9’) oder der Kommu-
tatorschleifleiste (10’) gebildet sind, dafl die Vor-
spriinge (14) gebogen und umgelegt sind, nachdem die
Klemm- (9’) und die Kommutatorschleifleiste (10')
iiberlappt sind, daB der verbundene Abschnitt der
Klemm- (9‘) und der Kommutatorschleifleiste (10’) je-
weils in eine Nut (13) der Biirstenhaltevorrichtung (8)
eingesetzt ist und daB jede auf der Biirstenhaltevor-
richtung (8) vorgesehene Nut (13) eine Breite (W')
hat, die etwas kleiner als die Stdrke (H’) eines Bie-
geabschnitts der Vorspriinge (14) ist."

Wegen der Patentanspriiche 2 bis 5 in der verteidigten
Fassung wird auf die Wiedergabe im angefochtenen Urteil

(S. 4) verwiesen.

Die Klagerin verfolgt mit der Berufung ihr Begehren,
das Streitpatent in vollem Umfang fiir nichtig zu erklé&ren,
weiter. Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung der Beru-

fung.

Als vom Gericht bestellter Sachverstdndiger hat
Prof. Dr.-Ing. Karl-Heinz SEHll® von der Fachhochschule
B cin schriftliches Gutachten erstellt, das er in der
mindlichen Verhandlung vor dem Senat erldutert und ergédnzt
hat.
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Entscheidungsgriinde:

Die zuldssige Berufung bleibt ohne Erfolg.

1. Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
in der gemdfl Hauptantrag verteidigten und vom Bundespatent-
gericht aufrechterhaltenen Fassung ist ein Biirstenstromab-
nehmer fiir einen Kleinmotor mit einem eine Klemmleiste und
eine Kommutatorschleifleiste aufweisenden Bilirstenarm und mit
einer Bilirstenhaltevorrichtung, die Nuten zum Halten der Bir-

stenarme besitzt.

Nach den Erlduterungen der Streitpatentschrift &ndert
sich die Leistung eines Gleichstrommotors bei Anderungen im
Schleifdruck der Biirsten gegen den Kommutator. Es sei erfor-
derlich, daB der Bilirstendruck von Schwankungen freigehalten
werde. Es sei vor allem bei einem Kleinmotor, dessen Biir-
stendruck durch die Elastizitdt der aus Metallstreifen ge-
fertigten Biirsten bestimmt sei, wesentlich, daB die Biirsten-
arme fest in Position gehalten wiirden (Sp. 1 Z. 59 - Sp. 2
Z. 2).

Die Streitpatentschrift beschreibt bekannte Biirsten-
stromabnehmer, deren Blirstenarm aus Phosphor- oder Berylli-
umbronze hergestellt sei, die Werkstoffe eine gute elektri-
sche Leitfahigkeit und hohe Elastizitdt aufwiesen, aber
nicht fiir die Klemmleiste geeignet seien, weil sie briichig
und schwierig zu verldten seien. Als Material fiir Klemmlei-

sten werde im allgemeinen Kupfer oder Messing verwendet, die



flexibel, elektrisch leitfdhig seien und verlttet werden
kdénnten. Die sonach aus unterschiedlichen Werkstoffen beste-
henden Teile der Biirstenarme wiirden durch Stauchnieten oder
durch Punktschweiflen zu einer einstiickigen Anordnung mitein-
ander verbunden (Sp. 2 Z. 14-40), wobei sich das Vernieten
und das Punktschweiflen als nachteilig erwiesen, weil das fiir
eine Massenfertigung zu kostspieliqg sei (Sp. 2 Z. 34-40 und
41-51).

Es seien ferner aus zwei Teilen zusammengesetzte Bir-
stenarme bekannt, denen aber die erforderliche mechanische
Festigkeit fehle (Sp. 2 Z. 64 - Sp. 3 Z. 3).

SchlieBlich sei bekannt, daB ein einstiickiger Biirsten-
arm in eine Nut der Biirstenhaltevorrichtung eingesetzt sei,
wobei die Breite der Nut gegeniiber einem Wulst des Blirsten-
armes UntermalB3 aufweise, so daB3 der Bilirstenarm sicher in Po-

sition gehalten werde (Sp. 4 Z. 19-32 nebst Fig. 1-4).

2. In der Streitpatentschrift ist das zu ldsende tech-
nische Problem in einem Biirstenstromabnehmer gesehen, bei
dem Klemmleiste und Kommutatorschleifleiste auf einfache
Weise zu einem Blirstenarm verbunden werden kénnten, dessen
Teile bei VerschleiB leicht ausgewechselt werden k&nnten und
bei dem bei ausreichender Festigkeit und Elastizitdt ein gu-
ter Kontakt zwischen der Biirste und einem Kommutator gewdhr-
leistet sei (Sp. 3 Z. 4-12).

Die LOsung wird gemd@f dem von der Beklagten in zuldssi-
ger Weise verteidigten Patentanspruch 1 in einem Biirsten-
stromabnehmer fiir einen Kleinmotor mit folgenden Merkmalen

gesehen:



1. Der Biirstenarm besteht aus

a) einer flexiblen, elektrisch leitenden Klemmlei-
ste 9 mit Klemmabschnitt und AnschlufB3 und

b) einer hochelastischen, elektrisch leitenden Kom-
mutatorschleifleiste 10 mit Abschnitt fir die
Blirste 11.

2. Klemmleiste oder Kommutatorschleifleiste weisen Vor-
spriinge 14 auf,

a) die durch Verlédngern gebildet werden.

b) Klemmleiste und Kommutatorschleifleiste iiberlap-
pen sich.

c) Die Vorspriinge werden umgelegt.

3. An einem Gehdusedeckel 2 des Motorgehduses 1 ist
eine Biirstenhaltevorrichtung 8 vorgesehen.

a) Diese hat Nuten 13 zum Halten der Biirstenarme,

b) in die der verbundene (iliberlappte) Abschnitt von
Klemmleiste 9’ und Kommutatorschleifleiste 10°
eingesetzt ist.

c) Die Nut 13 ist etwas schmdler als die Stdrke H’
eines Biegeabschnitts der Vorspriinge 14.

II.

1. Die Behauptung der Kldgerin, Patentanspruch 1 des
Streitpatents in der verteidigten Fassung vermittele keine
ausfiihrbare Lehre, ist durch ihren eigenen Vortrag wider-
legt. Dieser betrifft allenfalls den "Wert" des Gegenstan-
des. Ob eine Erfindung aber "wertvoll" oder "optimal" ist,
beriihrt nicht die Frage der Ausfiihrbarkeit der technischen

Lehre.
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2. Die Klagerin zieht ferner in Zweifel, daB die Lehre
des Patenanspruchs 1 in der verteidigten Fassung auf einer
erfinderischen Tdtigkeit beruhe. Darin kann ihr nicht ge-
folgt werden. Die entgegengehaltenen Druckschriften legen
dem hier einschldgigen Durchschnittsfachmann, einem Techni-
ker der Fachrichtung Gerdte- und Apparatebau, der mit den
Grundlagen der Konstruktionslehre vertraut ist und iber
Grundkenntnisse der Elektrotechnik verfiigt, weder im einzel-
nen noch bei gemeinsamer Betrachtung den Gegenstand des Pa-

tentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung nahe.

Der Biirstenarm 7a nach der US-PS 3 475 635 ist aus
einem Metallstreifen gefertigt. Von daher erhidlt der Durch-
schnittsfachmann keine Anregung fiir die Lehre nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents in der verteidigten Fassung; denn
die bei einem aus zwei Teilen zusammengesetzten Biirstenarm
auftretenden Probleme stellen sich bei dieser Vorverdffent-
lichung nicht und werden demzufolge von ihr auch nicht ge-
16st. Das hat der gerichtliche Sachverstdndige bestdtigt.
Insoweit ist unerheblich, daB diese Vorveréffentlichung
ebenfalls eine Nut mit einer Breite vorsieht (Fig. 4), die
etwas kleiner als die Stdrke des in die Nut eingesetzten
wulstfbrmigen Bereiches des Biirstenarmes ist; denn dort ist
im Gegensatz zum Streitpatent die Ausprdgung (15) elastisch,
wdhrend beim Streitpatent die Biirstenhaltevorrichtung (8)
die zur Vermeidung einer gewaltsamen Verformung erforderli-
che Elastizitdt aufbringt. Der gerichtliche Sachverst&dndige
hat hierzu ndher dargelegt, daB das durch Umbdrdelung ent-
stehende "Paket" im Uberlappungsbereich von Klemm- und
Schleifleiste nach dem Streitpatent keine Elastizitdt auf-

weist.



Der Gegenstand der GB-PS 1 538 599 ist ebenfalls nicht
geeignet, dem Durchschnittsfachmann eine Anrequng zu vermit-
teln, die ihn zur Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents in der verteidigten Fassung fihren kénnte. 2Zwar ist
den Biirstenarmen nach dieser Vorveréffentlichung und nach
dem Streitpatent gemeinsam, dafl sie zweistiickig ausgebildet
sind. Die Verbindung der beiden Teile weist jedoch erhebli-
che Unterschiede auf, die den Fachmann von der Lehre nach
Patentanspruch 1 des Streitpatents in der verteidigten Fas-
sung wegfiihren. Nach der Vorver&ffentlichung wird die Ver-
bindung durch das Festklemmen einer Zunge (l2a) in einem
Loch (16b) mit Hilfe eines in dieses gedriickten "Lappens"
(16a) hergestellt. Der gerichtliche Sachverstdndige hat
hierzu ndher dargelegt, dafl diese Art von Verbindung sehr
viel komplizierter ist und deshalb keine zum Streitpatent

fihrende Anregung zu vermitteln vermag.

Keine dahin fiihrende Anrequng vermag der Durchschnitts-
fachmann auch dem Tachogenerator der US-PS 1 798 394 zu ent-
nehmen. Auf den ersten Blick scheint die darin beschriebene
ebenfalls zweiteilige Ausbildung des Biirstenarmes einen Hin-
weis in Richtung auf die L&sung nach Patentanspruch 1 des
Streitpatents in der verteidigten Fassung zu geben, denn die
Klemmleiste (60) ist dort mit mehreren Vorspriingen (61) ver-
sehen (Fig. 10 u. 11), die durch seitliches Verladngern (Ver-
breitern) der Klemmleiste (60) gebildet sind und zum Zwecke
der Verbindung mit der Kommutatorschleifleiste (55) gebogen
und umgelegt sind, nachdem die Klemmleiste und die Kommuta-
torschleifleiste iiberlappt sind (S. 3 Z. 27-35 i.V.m.

Fig. 10 u. 11, deutsche Uibers. S. 9 2. Abs.). Gleichwohl

lenkt diese Gemeinsamkeit den Fachmann nicht in Richtung auf
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die Lehre nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der
verteidigten Fassung. Die Leistenabschnitte nach der Vorver-
Offentlichung werden nédmlich im prinzipiellen Unterschied
hierzu nicht in eine verengte Nut einer Biirstenhaltevorrich-
tung eingesetzt; vielmehr wird die Befestigungsklemme (60)
mit Hilfe einer Druckfeder (70) gegen eine Biirstentragstange
(64) gedriickt. Hierzu hat der gerichtliche Sachverstdndige
ndher dargelegt, daB die Befestigungslappen (62) mit ihren
Befestigungskerben (63) in entsprechende Ausnehmungen (68)
auf der Biirstentragstange (64) einrasten. Diese sehr viel
aufwendigere Konstruktion, die keine Gemeinsamkeit mit der
L6sung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der ver-
teidigten Fassung aufweist, vermag keine Anregung dahinge-
hend zu vermitteln, eine Nut vorzusehen, die eine geringere
Breite gegeniiber der Dicke des sich durch Umb&rdelung erge-
benden "Streifenpakets" einschliefilich der umgebogenen Vor-

spriinge aufweist.

Diese v6llig anders geartete federnde Halterung regt
den Durchschnittsfachmann auch nicht dazu an, Uiberlegungen
in der Richtung anzustellen, den aus der US-PS 1 798 394 be-
kannten Biirstenarm in die Nut einer Biirstenhaltevorrichtung,
etwa in die Nut (10) des Biirstenhalters (9) der schon er-
wdhnten US-PS 3 475 635 klemmend einzusetzen. Hierzu hat der
gerichtliche Sachverstandige iiberzeugend dargelegt, dafi der
Durchschnittsfachmann, wenn er iiberhaupt Gedanken in dieser
Richtung anstelle, die Uberlappung von Klemm- und Schleif-
leiste auflerhalb der Haltevorrichtung belasse und in die Nut
eine Ausprdgung an der Klemmleiste entsprechend der der
US-PS 3 475 635 einbringe.
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Die weiter entgegengehaltenen Vorverdffentlichungen
liegen vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpa-
tents in der verteidigten Fassung weiter ab und bediirfen

deshalb keiner ndheren Erérterung.

Zusammenfassend ergibt sich aufgrund der eingehenden
und iiberzeugenden schriftlichen und miindlichen Darlegungen
des gerichtlichen Sachverstdndigen, daB weder eine der im
Verfahren entgegengehaltenen Druckschriften allein noch alle
Druckschriften in ihrer Gesamtschau geeignet sind, dem
Durchschnittsfachmann eine Anregung zu vermitteln, die ihn
ohne erfinderische Tdtigkeit zum Gegenstand nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents in der verteidigten Fassung hin-

fiihren konnte.
ITI.

Die Unteranspriiche 2 bis 5 in der verteidigten Fassung
nach dem Hauptantrag betreffen vorteilhafte und nicht platt
selbstverstdndliche Ausfiihrungsformen des Gegenstands nach
Patentanspruch 1 in dieser Fassung und sind daher mit diesem

ebenfalls rechtsbestdndig.

Nach allem konnte die Berufung keinen Erfolg haben.
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Die Kostenentscheidung stiitzt sich auf § 110 Abs. 3
Satz 1 und 2 1. Halbsatz PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1
ZPO.

Bruchhausen Rogge Maltzahn
Jestaedt Brof
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