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L
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 17. September 1991 durch die
Richter Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt,
Dr. Brof und Dr. Melullis

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats
(Nichtigkeitssenats II) des Bundespatentge-
richts vom 13, Februar 1990 wird auf Kosten
der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fiir die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europ&ischen Patents
00 Wl EEN (Streitpatents), das am 21. Februar 1985 unter
Inanspruchnahme der Prioritdt der belgischen Anmeldung
10 @@ @l vom 21. Februar 1984 angemeldet worden ist. Das
europédische Patent wird beim Deutschen Patentamt unter der
Nr. 35 @@ @R gefiihrt und betrifft eine "Drehereinrichtung
fiir webmaschinen und eine Webmaschine, die mit einer solchen
Drehereinrichtung ausgeriistet ist". Das Streitpatent umfaft
neun Anspriiche. Patentanspruch 1 lautet:

"Drehereinrichtung fiir Webmaschinen, inabesondere
Doppelgreifer-Webmaschinen fiir Kanten von Doppel-
samt oder Teppichen, umfassend wenigstens einen in
vertikaler Richtung bewegbaren Nadelhalter (8, 9)
mit vertikalen Nadeln (10, 11) zur Filhrung von
Stehfdden (1, 2), wenigstens einen in vertikaler
Richtung bewegbaren Schlitzhalter (36, 37) mit
schrigen Schlitzen (34, 35) zur Fiihrung von
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Dreherfdden (3, 4, 5, 6), wenigstens einen in ver-
tikaler Richtung bewegbaren Positionieraugenhalter
{27, 28) mit Positionieraugen (25, 26) fiir die
Dreherféden (3, 4, S, 6) zur Positionierung der
Dreherféden (3, 4, 5, 6) in den Schlitzen (34,
35}, dadurch gekennzeichnet
daf jeder Halter (8, 9, 27, 28, 36, 37) jeweils an
einem am Hauptrahmen (22) schwenkbar befestigten
Gestdnge angebracht ist, daf die Gestdnge neben-
einander angeordnet sind mit gemeinsamen rahmen-
festen Drehgelenken (23, 24), und daf die Schwenk-
bewegungen der Gestdnge jeweils von einer rotie-
renden Kurvenscheibe (45) abgeleitet sind."

Wegen der Anspriiche 2 bis 9 wird auf die Streitpatent-
schrift Bezug genommen.

Die Kl&gerin hat mit ihrer Teilnichtigkeitsklage

geltend gemacht, der Gegenstand der Anspriiche 1 bis 4, 8
und 9 sei unzulédssig erweitert; in den urspriinglichen Unter-
lagen habe die Beklagte als erfindungswesentlich nicht all-
gemein ein "Gesténge", sondern ein "Parallelogrammgestdnge"
offenbart. Unter Hinweis auf vorvertffentlichte Druckschrif-
ten und eine offenkundige Vorbenutzung hat die Klagerin wei-
ter vorgetragen, der Gegenstand des Streitpatents sei im Um-
fang der angegriffenen Anspriiche weder neu noch erfinde-
risch.

Die Klagerin hat beantragt,

das mit Wirkung fiir die Bundesrepublik
Deutschland erteilte europdische Patent

0 LGP in Unfang der Anspriiche 1 bis 4
sowie der Anspriiche 8 und 9, soweit sie
Drehereinrichtungen nach einem der Anspriiche 1
bis 4 betreffen, flir nichtig zu erkldren.
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Die Beklagte hat beantragt,

Das Bundespatentgericht hat der Teilnichtigkeitsklage
liberwiegend stattgegeben. Es hat das Streitpatent im Umfang
der angegriffenen Anspriiche insoweit teilweise fiir nichtiqg
erklért, daf im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 das
Wort "Gestidnge" jeweils durch das Wort "Parallelogrammge-
sténge" ersetzt wird; im ilibrigen hat es die Klage abgewie-

die Klage abzuweisen.

sen und der Klidgerin 1/10 der Kosten auferlegt.

Mit der Berufung beantragt die Beklagte,

1.

Die Kldgerin bittet um Zuriickweisung der Berufung.

unter Abdnderung des angefochtenen Urteils
die Klage in vollem Umfang abzuweisen,

. hilfsweise das Streitpatent im Umfang der

Angpriiche 1 und 4 sowie 8 und 9 mit der
Mafigabe aufrechtzuerhalten, dafB im kenn-
zeichnenden Teil des Anspruchs 1 das Wort
"Gestdnge" jeweils ersetzt wird durch das
Wort "Schwenkgestdnge",

. weiter hilfsweise das Streitpatent mit

einem an der Stelle der erteilten Ansprii-
che 8 und 9 tretenden neuen Anspruch 8
aufrechtzuerhalten, welcher zum Gegen-
stand hat eine Webmaschine, insbesondere
Doppelgreifer-webmaschine mit einer Dre-
hereinrichtung nach Anspruch 1 in der er-
teilten Fassung dadurch gekennzeichnet,
dafl die beiden links bzw. rechts angeord-
neten Drehereinrichtungen unabhdngig von-
einander durch Kurvenscheiben auf einer
Kurvenscheibenwelle winkelsynchron in Be-
zug auf die Hauptwelle der Webmaschine
einstellbar sind.



Die Klidgerin hat ihre zunichst eingelegte Anschluf-
berufung zuriickgenommen. Zur Begriindung ihrer gegen die
ausgesprochene Teilabweisung der Klage und gegen die darauf
basierende Kostenentscheidung gerichteten Anschluflberufung
hatte die Kl&gerin geltend gemacht, sie habe der Sache nach
von vornherein nur eine Teilvernichtung in dem vom Bundes-
patentgericht ausgesprochenen Umfang beantragt.

Die Beklagte bittet wegen der zurilickgenommenen
Anschluflberufung um entsprechende Kostenbelastung der
Klagerin,

Professor Dr.-Ing. G. Egbers, Direktor des Instituts
fiir Textil- und Verfahrenstechnik der Deutschen Institute
fiir Textil- und Faserforschung Stuttgart, hat als gericht-
licher Sachverstindiger ein schriftliches Gutachten er-
stattet und dieses in der miindlichen Verhandlung erldutert
und ergidnzt.

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg.

1. Das Streitpatent betrifft eine Drehereinrichtung fiir
Webmaschinen, insbesondere Doppelgreifer-Webmaschinen fiir
Kanten von Doppelsamt oder Teppichen.

Die Streitpatentschrift schildert einleitend (Sp. 1
Z. 15 ff.), Drehereinrichtungen wiirden bei Geweben bendtigt,
um riffelfeste Kanten herzustellen. Hierzu miisse ein Teil



der Kettfdden, die sogenannten Dreherfidden, einmal rechts
und einmal links eines Stehfadens bewegt werden. Dabei wiir-
den die Dreherfiden um die Stehféden gedreht oder gewunden.
Die bekannten Drehereinrichtungen seien kompliziert.

Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 8 005 822 sei eine
Drehereinrichtung bekannt, bei der einerseits die Stehfédden
durch die Nadeln und andererseits die Dreherfdden durch
kombinierte Bewegung des mit den Positionieraugen versehenen
Positionieraugenhalters und des mit den schrigen Schlitzen
versehenen, die Dreherfdden fiihrenden Schlitzhalters posi-
tioniert wiirden. Diese Drehereinrichtung erfordere drei
Fachbildungselemente mit den zugehdrigen Webschaftsrahmen
fiir den Nadelhalter, den Schlitzhalter und den Positionier-
augenhalter. Zum Antrieb dieser Drehereinrichtung wiirden
drei Antriebselemente der bestehenden Webfachvorrichtung
bendtigt, wie Schaftmaschine oder Nockenscheibenmaschine,
Dariiber hinaus sei eine unabhdngige winkelsynchrone Ein-
stellung - links und rechts separat - in Bezug auf die
Hauptwelle nicht méglich (Sp. 1 Z. 25 bis 46).

2. Die Streitpatentschrift bezeichnet es als zu l&sen-
des technisches Problem, eine (vereinfachte) Drehereinrich-
tung fiir Webmaschinen zur Erzeuqung riffelfester Gewebekan-
ten bereitzustellen, bei der der Antrieb unabhdngig von der
Schaftmaschine arbeitet, die keine zus#tzliche Webschaft-
rahmen benétigt, bei der die winkelsynchrone Einstellung in
Bezug auf die Hauptwelle miglich ist und diese Einstellung
fiir jede der beiden Gewebekanten unabhingig voneinander er-
folgen kann (Sp. 2 Z. 35 ff.). Das Streitpatent sieht die
Losung gemdf Patentanspruch 1 in einer Drehereinrichtung fiir
Webmaschinen, insbesondere Doppelgreifer-Webmaschine fiir



Kanten von Doppelsamt oder Teppichen mit folgenden Merk-
malen:

1. Die Drehereinrichtung umfaft

a) wenigstens einen in vertikaler Richtung
bewegbaren Nadelhalter (8, 9) mit vertika-
len Nadeln (10, 11) zur Fithrung der
Stehfdden (1, 2),

b) wenigstens einen in vertikaler Richtung
bewegbaren Schlitzhalter (36, 37) mit
schridgen Schlitzen (34, 35) zur Fihrung
(seitlichen Verschiebung) von Dreherféa-
den (3, 4, 5, 6) und

¢) wenigstens einen in vertikaler Richtung
bewegbaren Positionieraugenhalter (27,
28) mit Positionieraugen (25, 26) zur
Positionierung der Dreherfdden in den
Schlitzen (34, 35).

2. Jeder Halter (8, 9, 27, 28, 36, 37) ist je-
weils an einem Gestdnge angebracht.

3. Diese Gestdnge sind schwenkbar am Hauptrah-
men (22) befestigt.

4. Die Gestédnge sind nebeneinander auf gemein-
samen, rahmenfesten Drehgelenken (23, 24)
angeordnet.

5. Die Schwenkbewegung jedes Gestidnges wird
jeweils von einer rotierenden Kurvenscheibe
(45) abgeleitet.

IT.

Das Bundespatentgericht hat mit Recht das Streitpatent
in dem ausgesprochenen Umfang fiir nichtig erklirt.

1. Nach Art. 2 Abs. 2 EPU in Verbindung mit §§ 22
Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG kann ein europdisches Patent
mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik



Deutschland fiir nichtig erkldrt werden, wenn der Gegenstand
des europd@ischen Patents iiber den Inhalt der europdischen
Patentanmeldung in ihrer bei der fiir die Einreichung der
Anmeldung zustd&ndigen Behérde urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgeht. Zur Feststellung einer solchen unzulis-
sigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents
mit dem Inhalt der urspriinglichen Unterlagen zu vergleichen.
Gegenstand des Patents ist die durch die Patentanspriiche
definierte Lehre. Beschreibung und Zeichnungen sind dabei
lediglich zur Auslequng heranzuziehen (vgl. BGHZ 105, 1, 10
= GRUR 1988, 896, 898 f. - Ionenanalyse; BGH2Z 98, 12, 18

= GRUR 1986, 803, 805 - Formstein). Der Inhalt der euro-
pdischen Patentanmeldung ist hingegen dem Gesamtinhalt der
eurcopdischen Unterlagen zu entnehmen, ohne daB dabei den
Anspriichen eine gleich hervorragende Bedeutung zukommt. In-
halt der Patentanmeldung ist das, was der Durchschnitts-
fachmann den urspriinglichen Unterlagen als 2zur angemeldeten
Erfindung gehdrig entnehmen kann (vgl. BGHZ 71, 152, 156

= GRUR 1978, 417, 418 - Spannungsausgleichschaltung; BGHZ
110, 123, 125 £. = GRUR 1990, 432, 433 - SpleiBfkammer). Eine
erweiternde Verénderung der Anspriiche ist bis zur Patenter-
teilung nur insoweit zul&ssig, als sich die Anderung im
Rahmen des nach dem Gesamtinhalt der Anmeldung bereits
urspriinglich als erfindungswesentlich Offenbarten hidlt.

2. Nach diesen Grundsdtzen ist der Gegenstand des An-
spruchs 1 des Streitpatents gegeniiber der in der Gesamtheit
der Anmeldung offenbarten Lehre insoweit erweitert als der
urspriinglich allein als erfindungswesentlich offenbarte Be-
griff "Parallelogrammgestédnge” wverallgemeinernd durch "Ge-
stiange" ersetzt worden ist.



a) Der gerichtliche Sachverstdndige hat iiberzeugend
ausgefithrt, Durchschnittsfachmann sei sowohl der an einer
Hochschule im Fachbereich Maschinenbau ausgebildete Ent-
wicklungsingenieur mit besonderen textiltechnologischen
Kenntnissen und praktischen Erfahrungen als auch der Kon-
strukteur mit spezifischen Kenntnissen und Erfahrungen auf
dem Gebiet der Fertigungstechnik im Webmaschinenbereich. Der
mit der Weiterentwicklung von Webmaschinen befafBte Durch-
schnittsfachmann kénne der einen oder anderen Fachrichtung
angehdren, arbeite mit Angehdrigen der anderen Fachrichtung
zusammen, kdnne daher auch auf deren Fachwissen zuriickgrei-
fen und verfiige auBerdem iliber eine langjihrige Berufserfah-
rung. Ein solcher Fachmann konnte, den Ausfiihrungen des ge-
richtlichen Sachverstdndigen zufolge, der Patentanmeldung am
Prioritdtstag entnehmen, daB der vertikalen Ausrichtung und
Bewegung der drei Fadenfiihrungselemente (Lochnadelhalter,
Schlitzhalter und Positionieraugenhalter} und im Zusammen-
hang damit der konstruktiven Ausbildung des Gestidnges eines
jeden Halters als Parallelogrammgestinge eine entscheidende
Bedeutung beigemessen werde. Dies konnte der Fachmann beim
Lesen der Anmeldung aus dem Umstand schlieBen, daf in den
Patentanspriichen und in der Patentbeschreibung ausschlief-
lich von Parallelogrammgestédngen als Antrieb der Fadenfiih-
rungselemente die Rede ist und daB die einzige Figur der
Anmeldung eine Drehereinrichtung mit einem solchen Gestdnge
zeigt. Auf Seite 2 Zeilen 9 ff. der Patentanmeldung erfuhr
der Fachmann, daB die Drehereinrichtung gemdf der Erfindung
"durch viersténgige Parallelogramme mit senkrecht stehenden
Vorderseiten” und Gelenken, "um die sich die anderen Stangen
der Parallelogramme hin- und herbewegen, gekennzeichnet ist,
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so daB sowohl die Nadeln als auch die Fadenaugenhalter und
die Positionieraugen eine vertikale Bewegung ausfiihren und
lediglich einen sehr kleinen Bogen beschreiben". Auf Seite 3
Zeilen 3 ff. heiBt es weiter, die Drehereinrichtung bestehe
"aus verschiedenen, von Stangen gebildeten Parallelogram-
men", wobei sodann das dem Nadelhalter, dem Positionier-
augenhalter und dem Schlitzhalter jeweils zugeordnete
Stangenparallelogramm nidher dargestellt wird (Seite 3

Zeile 5 bis Seite 4 Zeile 17). Dabei wird ausdriicklich her-
vorgehoben, daB bei dieser Anoxrdnung die Nadeln in einer
vertikalen Lage gehalten werden kdnnen (Seite 3 Zeilen 28,
29). Die beschriebenen "Parallelogrammgestdnge sind modular
nebeneinander auf rahmenfest verbundenen Gelenken angeord-
net" (Seite 4 Zeilen 19 ff.). Durch Kurvenscheiben wird bei
Drehung der Kurvenscheibenwelle eine auf- und niedexrgehende
Bewegung der vertikalen Vorderseitenstangen, des "entspre-
chenden Nadelparallelogramms, des Schlitzhalterparallelo-
gramms und des Positionieraugenparallelogramms" bewirkt
(Seite 4 Zeilen 26 ff.).

Der Fachmann hatte angesichts dieses sich ausschliefi-
lich mit einem Parallelogrammgestéinge befassenden Wortlauts
der Streitpatentanmeldung auch keinen Anhaltspunkt, andere
Gest8nge, etwa ein (einfaches) Schwenkgestdnge, als L&sungs-
mittel in Betracht zu ziehen. Die Patentanmeldung enthdlt
keinen Hinweis dahin, daB das Parallelogrammgestdnge ledig-
lich, wie die Beklagte behauptet, eine besonders vorteil-
hafte Ausfiihrungsform der Erfindung ist, dafB die Erfindung
aber auch ein Schwenkgestinge umfaft, weil auch dieses die
- erfindungsgeméfle Aufgabe 1l&6st. Der sich mit der Patentanmel-
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dung befassende Fachmann hat jedenfalls dann keine Veranlas-
sung, sich dariiber Gedanken zu machen, ¢b der Erfinder mdg-
licherweise seine Erfindung nur unvollkommen beschrieben
hat, wenn die Patentanmeldung wie hier ein bestimmtes
L¥sungsmittel ausdriicklich und ausschlieBlich in den Vorder-
grund stellt.

b} Zudem erkannte der Fachmann beim Lesen der Patent-
anmeldung ohne weiteres den Sinn der Parallelogrammgestidnge
fiir die Fadenfiihrungselemente. Der gerichtliche Sachverstén-
dige hat iliberzeugend ausgefiihrt, dem Fachmann sei bei Dre-
hereinrichtungen fiilr schiitzenlose Webmaschinen das tech-
nische Problem geldufig gewesen, daf die Steh- und Dreher-
fdden wegen der hohen Geschwindigkeiten des Webvorgangs be-
sonderen Belastungen ausgesetzt seien. Primdres Ziel bei
allen {Uberlegungen hingichtlich des Kantenbereichs sei des-
halb die m&glichste Schonung der Fiden durch Vermeidung
aller unndtigen Reibungen. Dem Fachmann sei am Anmeldetag
bewut und ferner aus dem Stand der Technik bekannt gewesen,
dafl dieses Ziel am besten erreicht werden kdnne, wenn sich
die Fadenfilhrungselemente wie bei dem deutschen Gebrauchs-
muster 80 058 22 vertikal auf- und abbewegen, weil die
Reibung der Fdden auf ein Minimum reduziert sei. Dieses
Fachwissen habe den Fachmann von vornherein davon abge-
halten, beim Studium der Patentanmeldung iiberhaupt ein ande-
res {(irgendwie geartetes) Gestdnge anstelle des offenbarten,
ausdriicklich beschriebenen Parallelogrammgestinges als mit-
beansprucht in Erwdgung zu ziehen, weil er gewufit habe, daB
etwa Schwenkgestidnge infolge ihrer horizontalen Auslenkung
‘'mit einer hbheren Fadenbeanspruchung verbunden sind und des-
halb von dem erstrebten Ziel einer optimalen Fadenschonung
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eher wegfiihren. Aus der Patentanmeldung hat der Fachmann
gerade erfahren, wie man mit Hilfe eines Parallelogrammge-
stdnges einerseits eine dem Stand der Technik entsprechende
optimale geringe Fadenbeanspruchung erreichen, andererseits
aber auf den komplizierten Antrieb der Drehereinrichtung
verzichten kann.

c) Entsprechend den eingehenden Ausfiihrungen der Be-
klagten mag es zwar zutreffen, daB eine schonende Fadenfiih-
rung nicht nur bei einem Parallelogrammgestdnge, sondern
auch bei einem anders aufgebauten Gestdnge, insbesondere bei
einem einfachen Schwenkgestdnge in gleichem Mafe erreicht
werden kann; der Durchschnittsfachmann hdtte das am Priori-
tédtstag mdglicherweise an sich auch erkennen k&nnen. Das
dndert jedoch nichts daran, daf die urspriinglichen Unterla-
gen keinen Ansatzpunkt fiir entsprechende Alternativiiberle-
gungen boten. Von solchen tlberlegungen wurde der Fachmann
vielmehr nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtli-
chen Sachverstdndigen dadurch abgehalten, daB die erfin- .
dungsgeméife Drehereinrichtung schon nach dem Einleitungssatz
der Patentanmeldung "insbesondere fiir Doppelgreiferwebma-
gschinen filir Doppelsamt oder Teppiche" bestimmt und geeignet
sein sollte. Bei einer solchen Maschine ist es fiir den Fach-
mann wichtig, daB fiir das Obergewebe und fiir das Untergewebe
gleiche Verhdltnisse gewdhrleistet sind und keine unter-
schiedlichen Vorderfachléngen gebildet werden. Dies wird
aber nach den Darlegungen des gerichtlichen Sachverstdndigen
nur bei einer exakten Senkrechtfiihrung mit einem Parallelo~
grammgestdnge und nicht bei Verwendung eines einfachen
-Schwenkgestinges oder eines beliebigen sonstigen Gestidnges
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erreicht, wie auch fiir den fachmdnnischen Leser der Patent-

anmeldung erkennbar war.

War damit dem Fachmann aus der Patentanmeldung als
L3sungsmittel lediglich ein Parallelogrammgestidnge offen-
bart, so bedeutet die Beanspruchung eines "Gestdnges" in der
erteilten Fassung des Streitpatents eine wesentliche Ande-
rung des Gegenstandes. Insoweit war daher das Streitpatent
fiir nichtig zu erkl&ren.

3. Auch mit ihrem ersten Hilfsantrag kann die Beklagte
nicht durchdringen. Wie sich bereits aus den vorstehenden
Ausfithrungen ergibt, beschrdnkt sich der Gegenstand der ur-
spriinglich offenbarten Erfindung auf die Ancordnung eines
Parallelogrammgestinges; er kann nicht nachtridglich auf den
aligemeineren Begriff des Schwenkgestéinges erweitert

werden.

4. Unbegriindet ist ferner der zweite Hilfsantrag in der
in der miindlichen Verhandlung gestellten Fassung, mit dem
die Beklagte Aufrechterhaltung des in den Anspriichen 8 und 9
unter Schutz gestellten Kurvenscheibenantriebs in Verbindung
mit Anspruch 1 in der erteilten Fassung begehrt. Der Antrieb
mittels Nockenscheiben war, wovon die Patentanmeldung
Seite 1 Zeilen 34 f. ausgeht, bekannt, so daB die Ansprii-
che 8 und 9 der erteilten Fassung nur als auf die Ansprii-
che 1 bis 7 zuriickbezogenen Unteranspriiche von Bedeutung
sein konnten. Nachdem nunmehx feststeht, daf Anspruch 1 im
Umfang des in der Patentanmeldung offenbarten Inhalts Be-

- stand hat, kann die Beklagte nicht mit ihrem Hilfsantrag
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zu 2 iiber die Unteranspriiche 8 und 9 einem gegeniiber der
Of fenbarung der Patentanmeldung hinausgehenden Patentschutz
erhalten.

III.

Der Senat hat bereits bei fritherer Gelegenheit darauf
hingewiesen, daB die auch im angefochtenen Urteil verwandte
Formulierung der Nichtigerkldrung eines europdischen Patents
sachlich unrichtig ist. Der Senat hat davon abgesehen, im
Streitfall den Urteilstenor dahin zu berichtigen, daB das
europdische Patent 0 152 956 "mit Wirkung fiir die Bundesre-
publik Deutschland" teilweise fiir nichtig erklért wird, weil
nach dem Gesamtinhalt des angefochtenen Urteils nicht zwei-
felhaft ist, was mit seiner Entscheidungsformel gemeint
ist.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 PatG in
Verbindung mit den §§ 97, 92 Abs. 2, 515 Abs. 3 ZPO.

Rogge Maltzahn Jestaedt
Brof Melullis
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