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Sachverhalt und Antréage
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Auf die am 1. Juli 1993 unter |nanspruchnahme einer
schwei zeri schen Prioritat vom3. Juli 1992 eingereichte
eur opai sche Pat entannel dung Nr. 93 912 537. 3 wurde das
eur opdi sche Patent Nr. 602 201 mt fol genden
unabhéangi gen Ansprichen 1 und 2 erteilt:

"1. Trilobales feinfibrilliges Filamentgarn aus ei nem
Pol yam d- POY mt einer Fadenviskositat RV von 40 bis 55
und einer Festigkeit von 30 bis 45 cNtex, insbesondere
al s Vorl agegarn zum Texturieren, gekennzeichnet durch
einen Einzelfibrillentiter < 1,5 dtex, bezogen auf den
Normaltiter, einer Farbglei chmalBi gkeit mt einem

Vari ati onskoeffizienten von < 2 und ei nem

Brei ten/Langenverhéltnis B/L des Fibrillenquerschnitts
von 0,5 bis 0,7."

"2. Verfahren zur Herstellung eines trilobal en
feinfibrilligen Polyamd-Filanmentgarns mt einer
Festigkeit von 30 bis 45 cN tex, dadurch gekennzei chnet,
dall di e Pol yam dschnel ze mt einer Spritzgeschw ndi gkeit
von 8 bis 14 mim n durch eine Dise mt einer

Kapi | | arfl ache von 0,05 bis 0,1 mf extrudiert und die
erstarrten Filanente zwi schen 3700 und 5000 m min

auf gespult werden.™

Cegen das erteilte Patent |egte die Beschwerdefihrerin
(Ei nsprechende), gestitzt auf die Ei nspruchsgrinde des
Artikels 100 a) und b) EPU, Einspruch ein und beantragte
den Wderruf des Patents.

Di e Einspruchsabteilung hielt das Patent mt ihrer in
der mindl i chen Verhandl ung am 22. Mai 2000 ver kiindet en
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und am 30. Mai 2000 zur Post gegebenen Entscheidung in
gednderter Form aufrecht.

Si e kam zu dem Ergebni s, dass der Gegenstand und das
Ver f ahren nach den geéanderten Ansprichen 1 und 2 sowohl
den Erforderni ssen der Ausfuhrbarkeit (Artikel 83

und 100 b) EPU) als auch der Neuheit und erfinderischen
Tatigkeit (Artikel 54 (1), 56 und 100 a) EPU) genugt en.

Der geanderte unabhangi ge Anspruch 2 hat fol genden
Wortl aut:

"2. Verfahren zur Herstellung eines trilobalen
feinfibrilligen Polyam d-Filanmentgarns nach Anspruch 1
dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Pol yam dschnel ze m t

ei ner Spritzgeschw ndigkeit von 8 bis 14 mimi n durch
eine Dise nit einer Kapillarflache von 0,05 bis 0,1 nm?
extrudiert und die erstarrten Filanmente zw schen 3700
und 5000 ml m n aufgespult werden."

Cegen di ese Entscheidung hat sich die Beschwerdefihrerin
am 26. Juli 2000 beschwert und gleichzeitig die

Beschwer degebihr bezahlt. Mt der am 29. Septenber 2000
ei nger ei chten Beschwer debegrindung hat sie ihren Antrag
auf Wderruf des europdi schen Patents Nr. 602 201 weiter
verfol gt.

D e Beschwerdekamrer hat in ihremmt der Ladung zur
nmindl i chen Ver handl ung Uber sandten Bescheid vom

10. Marz 2003 mitgeteilt, dal sie imHnblick auf
Artikel 100 a) EPU keine fehlerhafte Beurteilung durch
di e Ei nspruchsabteilung sehe. Zur Feststellung des

Vari ati onskoeffi zi enten der Farbgl ei chmalRi gkeit hat sie
dar auf hi ngewi esen, dal3 eine allgenein anerkannte
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St andar dnef3nret hode hi erf ir noch nicht bel egt sei, so dal
i n der nundlichen Verhandl ung zu dem auf Arti kel 100 b)
EPU gest it zt en Ei nwand noch Di skussi onsbedarf bestehe.

Am 15. Mai 2003 fand ei ne nundliche Verhandl ung statt,
in deren Verlauf di e Beschwerdegegnerin einen einzigen
gednderten Anspruch und angepaldt e Beschrei bungs-

unterl agen vorl egte. Von den im Ei nspruchsverfahren
genannt en Ent gegenhal tungen wurden i n der Verhandl ung
seitens der Beschwerdefihrerin die fol genden w eder
auf gegriffen:

D2 WO A-91/ 19 839

D3: Man- Made Fi ber Year Book 1986, H Treptow LOY-

MOY- POY- HOY- FOY?

BARMAG | nformation Service No. 8.1973

Decl aration of Dr. Mchael G Harris (ei ngegangen

i m EPA am 16. 07. 1998)

D8: Encycl opaedi a of Pol ymer Science and Engi neeri ng,
John Wley & Sons, 2" Edition 1988, vol. 11
Seiten 362 - 364

D10: Knitting International Decenber 1990

D11: US- A-2 939 201

D16: Declaration of Dr. Mchael G Harris (eingegangen
i mEPA am 13. 11. 2000)

8 ¥

Di e Beschwerdegegnerin reichte noch ein:

- US-A- 4 542 063

- Annexe, Mesure du Coefficient de Variation de Fils
Tril obes Teints
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Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
europai schen Patents Nr. 602 201

Di e Beschwerdegegnerin beantragte di e Aufrechterhaltung
des Patents aufgrund fol gender Unterl agen:

- Patentanspruch 1 gemal3 Hauptantrag und

- Beschreibung, Spalten 1 bis 4, mt einer Ei nflgung,

wi e wdhrend der mindlichen Verhandl ung uberreicht;

- Figuren 1 und 2, we erteilt.

Der einzige Patentanspruch lautet wie fol gt:

"Verfahren zur Herstellung eines trilobalen
feinfibrilligen Polyamd-Filanmentgarns mt einer

Fadenvi skositat RV von 40 bis 55, einer Festigkeit von
30 bis 45 cN tex, insbesondere als Vorlagegarn zum
Texturieren, mt einemEinzelfibrillentiter < 1,5 dtex,
bezogen auf den Normaltiter, einem

Brei ten/ Langenverhéltnis B/L des Fibrillenquerschnitts
von 0,5 bis 0,7, und einer Titerregel mal3i gkeit von
Uster% < 1, wobei die Pol yam dschnel ze mt einer
Spritzgeschw ndi gkeit von 8 bis 14 mimin durch eine Dise
mt einer Kapillarflé&ache von 0,05 bis 0,1 mmt extrudiert
und die erstarrten Filanente zw schen 3700 und 5000

m m n aufgespult werden.™

VII. D e Beschwerdefihrerin vertrat die Auffassung, dal die
beansprucht e Kombi nati on von Merkmal en und

Ver fahrensschritten nicht nur zum al |l genei n bekannt en

2061.D
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Stand der Techni k gehdrten, sondern vom zust andi gen
Fachmann auf grund sei ner fachlichen Kenntni sse auch
j ederzeit angewendet wirde.

So sei das beanspruchte Verfahren ausgehend von D2 ohne
erfinderische Tatigkeit auffindbar, da
Einzelfibrillentiter mt trilobalem Querschnitt < 1,5
dtex amPrioritatstag bereits durch D10 bekannt waren
und di e Ubrigen Paraneter w e Fadenvi skositat,
Festigkeit, Spritzgeschw ndigkeit,
Disenquer schni ttsfl ache und Aufspul geschwi ndi gkeit, w e
di e genannten Druckschriften zeigten, in den
fachdbl i chen Bereichen | &gen, die der Fachmann nur zu
Uber nehnmen brauchte.

D e Beschwerdegegnerin fiuhrte aus, der neue
Pat ent anspruch 1 sei formal zul assig und sein CGegenstand

neu und erfinderisch.

Nach den in der Entschei dung der G olRRen Beschwer dekammer
G 1/99 aufgestellten Regel n tUber di e Ausnahnen vom

Ver schl echt erungsverbot - reformatio in peius - sei die
Strei chung des unklaren Merkmal s betreffend die

Far bgl ei chmal3i gkeit die einzige Miglichkeit, die

Zul assi gkeit des Anspruchs herzustellen. Die Anderung
bewege sich i m Rahnen der G undséatze di eser Entschei dung
und sei auch nach Artikel 123 (3) EPU zul dssig, da der
neue ei nzige Anspruch gegeniber demerteilten

Ver f ahr ensanspruch 2 ei ngeschr &nkt worden sei.

Das zweifellos neue Verfahren sei auch erfinderisch, da
di e beanspruchte Konbi nati on von Merkmal en und

Ver fahrensschritten durch den Stand der Techni k ni cht
angeregt werde. Insbesondere fihre D2 (Beispiel G nicht
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zur erfinderischen Losung, da dort zwar trilobale
Fil amente, jedoch mt einem T Titer von 3,6 dtex gesponnen
wir den und kein Weg aufgezei gt werde, einen

Ei nzelfibrillentiter von < 1.5 dtex anzustreben.

Santliche Merkmal e der Erfindung an sich seien zwar
bekannt, jedoch aus einer Vielzahl von Entgegenhal tungen,
di e der Fachmann nicht ohne weiteres mteinander
kombi ni ere, so dall das Verfahren des Patentanspruchs

ni cht ohne erfinderische Leistung erreicht werden konne.

Ent schei dungsgr inde

2.2
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D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen des Pat ent anspruchs

GemalR Ent schei dung der G olRen Beschwer dekanmmer G 1/99
muf3 ei n gednderter Anspruch, durch den der Ei nsprechende
und al | ei ni ge Beschwerdef ihrer schlechter gestellt wirde
al s ohne di e Beschwerde, grundséatzlich zurickgew esen
wer den. Von di esem Grundsat z kann j edoch ausnahnswei se
abgew chen werden, um ei nen i m Beschwerdeverfahren vom
beschwer def ihr enden Ei nsprechenden er hobenen Ei nwand
auszur aunmen, wenn andernfalls das in geandertem Unfang
aufrechterhal tene Patent als unmttel bare Fol ge einer
unzul dssi gen Anderung, die die Einspruchsabteilung in

i hrer Zwi schenent schei dung fir gewdhrbar erachtet hatte,

wi derrufen werden niift e.

I mvorliegenden Fall enthielt der imE nspruchsverfahren
gedndert e unabhangi ge Anspruch 2, auf dessen Basis der
i m Ei nspruchsbeschwer deverfahren nun beantragte einzige
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Anspruch fornuliert wirde, durch Aufnahme des Begriffes
"Fi l ament garn nach Anspruch 1" das Merkmal einer

"Far bgl ei chméal3i gkeit mt einem Vari ati onskoeffizi enten
von < 2". Die BeschwerdefUhrerin rugte, dal3 die

MeBnmet hode di eses Vari ati onskonstanten in der
Patentschrift nicht ausreichend beschrieben sei, um
reproduzi erbare Ergebnisse zu |liefern, und dal3 deshalb
das Patent aufgrund des Ei nspruchsgrundes der Artikel 83,
100 b) EPU wi derrufen werden miRte.

Auch di e Kamrer komt zu dem Ergebnis, dal zum ndest
mangel s Angabe des Fabri kats des zur Messung verwendet en
Col orineters und des O f nungsdurchnessers sow e

fehl ender weiterer Parameter wie Lichtart, Einfalls- und
Ref | exi onswi nkel eindeutig reproduzi erbare MeRergebni sse
aufgrund der in der Patentschrift beschri ebenen Methode
zur Ermttlung des Variationskoeffizienten fiar die

Far bgl ei chmalii gkeit nicht erzielbar sind. Da dieses im
Ei nspruchsverfahren ei ngefigte Merkmal jedoch fur die
Definition des Schutzgegenstandes von wesentli cher
Bedeut ung ist, erweist sich die Anderung als Verletzung
des Artikels 83 EPU und danit als unzul 4ssig.

Es liegt somt ein Fall vor, der gemdlR den in der
Ent schei dung G 1/99 aufgestellten G undséatzen zu
behandel n i st.

Ei ne LOosung nach der ersten und zweiten in G 1/99
angegebenen Alternative ist imvorliegenden Fall nicht
anwendbar, da das Patent keine weiteren Paraneterangaben
zur MeRmet hode enthalt. Der Anspruch kann daher nicht
durch Aufnahne weiterer Merkmal e gedndert werden
unabhangi g davon, ob di e Anderung ei ne Ei nschrankung
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oder eine Schutzerweiterung bedeuten wirde. Folglich ist
di e Anwendbarkeit der dritten Alternative zu prifen

Da das unzul assi ge Merkmal erst im Einspruchsverfahren
ei ngef uhrt wurde, kann es ohne Verl etzung des

Artikels 123 (2) EPU i m Ei nspruchsbeschwer dever f ahren
noch geandert werden, da die Rechtskraft der von der

Ei nspruchsabt ei | ung aufrechterhal tenen Fassung des
Patents noch nicht eingetreten ist. Gegenuber der
Fassung des Verfahrensanspruchs 2 des erteilten Patents
i st der nunnehr vorliegende einzige Anspruch

ei ngeschrankt, da er uber die Angabe der Festigkeit von
30 bis 45 cN tex zusatzliche Merkmal e des
herzustel | enden Fil anentgarnes enthalt w e

Fadenvi skositat, Einzelfibrillentiter,

Brei ten/ Langenverhédltnis des Fibrillenquerschnitts und
Titerregel malBi gkeit. Der so gednderte Patentanspruch i st
daher - wie in G 1/99 vorausgesetzt - auch unter

Ber Gicksi chtigung des Artikels 123 (3) zul &ssig.

Neuhei t

Di e Neuheit des beanspruchten Verfahrens wurde in der
niundl i chen Ver handl ung ni cht nmehr angegriffen. D e
Kanmer hat sich davon uberzeugt, dall keine der im
Ver f ahren befindlichen Entgegenhal tungen séantliche
Mer kmal e und Verfahrensschritte des Patentanspruchs
of fenbart.

Das Verfahren nach Anspruch 1 erfidllt daher das
Erfordernis der Neuheit (Artikel 54 (1) EPU)
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Erfinderi sche Tatigkeit

Der nachst konmende Stand der Technik wird durch D2
reprasentiert (Seite 69, Tabelle |, Beispiel G Seite 63,
| etzter Absatz bis Seite 64). Dort wird die Herstellung
eines trilobal en Polyam d-(Nylon 6,6)-Filanmentgarnes mt
einem Ei nzelfibrillentiter von (ungerechnet) etwa 3,6
dtex, einer Fadenviskositat von RV gleich 50 und einer
Festigkeit von (ungerechnet) etwa 26,2 cNtex

beschri eben, welches mt 3.909 mim n aufgespult wrd.
Die Querschnittsfl ache der Dise betréagt (ungerechnet)
etwa 0,116 mf, und die Titerregel maRi gkeit |iegt bei

0, 68 Uster%

Der Erfindung |iegt die Aufgabe zugrunde, ein feines
profiliertes Vorlagegarn zum Texturieren oder
Nachverstrecken zur Verfigung zu stellen, wel ches vor
allemin der Weberei fir Kettfé&aden geeignet ist und die
farberischen Nachteile der bekannten Profilfaden nicht
aufwei st. Das Filanentgarn soll keinen als "speckig"
bekannten G anz und einen sehr weichen Giff aufweisen.

Gel 6st wird dieses technische Problemmt dem Verfahren
nach dem ei nzi gen Patentanspruch, insbesondere dadurch,
dall das hergestellte Filanentgarn ei nen
Einzelfibrillentiter < 1,5 dtex, eine Festigkeit von 30-
45 cN tex aufweist und dall es mt einer
Spritzgeschw ndi gkeit von 8-14 mmn durch eine Dise mt
ei ner Kapillarflache von 0,05 bis 0,1 nmf extrudiert wird.

In D10 (Seite 58, rechte Spalte oben) wird unter der
Uberschrift "Throwsters Product Range" ein Fil anentgarn
aus Pol yam d 96f68 al s Vorl agegarn zur Texturierung
genannt, das folglich einen Einzelfibrillentiter von
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etwa 1,41 dtex hat. Schon di e Tatsache, dal3 der

Ei nzelfibrillentiter weniger als halb so groR ist we
der aus D2 bekannte, héalt den Fachmann davon ab, zur
Herstel l ung di eses Garnes etwa das Verfahren gema3 D2 zu
verwenden, um einen Einzelfibrillentiter < 1,5 dtex zu
erreichen, weil gerade in diesem T Titerbereich die
Auswahl der Verfahrensparaneter auf3erst kritisch ist.
Zur Herstellung des Garnes sind in D10 kei ne Angaben
ent hal ten, so dal di ese Druckschrift zur Anwendung
besti mter Verfahrensparaneter bei einemTiter < 1,5
dt ex kei ne Anregung geben kann.

In D1 wird die Herstellung von tril obal en Fil anmentgarnen
mt einemE nzelfibrillentiter von < 4 dtex beschrieben;
in den Beispielen sind Wrte von 1,3 bis 2,5 dtex
erwdhnt. Angaben zur Spritzgeschw ndi gkeit und zur

Kapi | l arfl a&che der Disen fehlen dort. Allerdings

errei chen diese Filanmente keine Titerregel malBi gkeit < 1
Uster% so dall der Fachmann di eses Verfahren nicht ohne
wei teres anwenden wird, wenn er auf die angestrebte
Titerregel malBigkeit < 1 Uster% Wert | egt.

D3 gi bt fur Pol yam d- POY Aufspul geschw ndi gkeiten

zwi schen 4.200 und 5.000 mm n an, al so Uberdeckt der
beansprucht e Geschw ndi gkei t sberei ch di esen bekannten.
Zum Ver fahren enthalt diese Druckschrift jedoch keine
nadheren Angaben und auch nicht zu den Paranetern
Fadenvi skositat, Festigkeit, Einzelfibrillentiter, so
dall der Fachmann daraus kei nen Anstol3 erhéalt, einen

ei nzel nen bekannten isolierten Wert bei m beanspruchten

Ver f ahr en anzuwenden.

Die weiteren i mVerfahren befindlichen Entgegenhal t ungen
gehen in i hrem O f enbarungsgehal t Uber di e bekannten
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Ei nzel mer kmal e des oben behandel ten Standes der Techni k
ni cht hinaus, so dall sie das Verfahren nach

Pat ent anspruch mt seiner speziellen Konbination von
Mer kmal en und Verfahrensschritten ebenfalls nicht

nahel egen kdnnen. Deshal b war di e beanspruchte LOésung
ni cht ohne erfinderische Tatigkeit auffindbar

(Artikel 56 EPU).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurickverw esen mt
der Aufl age, das Patent aufgrund fol gender Unterl agen
aufrecht zuer hal t en
- Pat ent anspruch 1 und
- Beschreibung, Spalten 1 bis 4,

wi e wahrend der mindlichen Verhandl ung uberreicht;

- Figuren 1 und 2, we erteilt.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

M Patin P. Alting van Ceusau
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