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Sachverhalt und Antréage

0042.D

Auf die Annel dung mt der Annel denummer 95 939 293.7,
die auf die international e Annel dung PCT/ EP95/ 04634 mt
ei nem Annel detag vom 24. Novenber 1995 zurickgeht und
die Prioritat der Anneldung DE 44 42 890 vom 2. Dezenber
1994 beansprucht, wurde mt Wrkung vom 24. Juni 1998
das europdi sche Patent Nr. 0 795 052 erteilt. D e
unabhangi gen Anspriche 1 und 10 sow e der abhangi ge
Anspruch 2 lauteten wie fol gt:

"1. Verfahren zur Herstellung cellul osischer Fornkoérper,
wobei eine Losung von Cellulose in einemtertiaren

Am n- N-oxi d und gegebenenfal | s Wasser in warnmem Zust and
gefornmt wird und die gefornte LOosung vor dem Ei nbringen
in ein Koagul ati onsbad mt Luft gekihlt wird, dadurch
gekennzei chnet, daf zur Kuhlung konditionierte Luft

ei ngesetzt wird, die einen Wassergehalt von 0,1 bis 7 g
Wasserdanpf je kg trockene Luft aufweist und deren

rel ati ve Feuchtigkeit weniger als 85% betragt."

"2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet,
dall der Wassergehalt 0,7 bis 4 g Wasserdanpf je kg
trockene Luft, vorzugsweise 0,7 bis 2 g betréagt."

"10. Garn aus cellul osischen Filamenten hergestellt aus
ei ner Losung von Cellulose in einemtertiaren Am n-N
oxi d und gegebenenfal |l s Wasser, dadurch gekennzei chnet,
dalR die Querschnittsflachen der Filanmente einen

Vari ati onskoeffizienten kleiner als 12% vorzugswei se
kl einer als 10% aufweisen.”

CGegen die Erteilung wurde am 23. Marz 1999 ein
genei nsanmer Ei nspruch von drei Ei nsprechenden ei ngel egt,
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mt dem Antrag, das Patent aufgrund von Artikel 100 a)
EPU wegen fehl ender Neuheit und mangel nder
erfinderischen Tatigkeit zu w derrufen. Der Einspruch
war unter anderem auf fol genden Stand der Techni k
gest Ut zt :

D1: WO A-94/28218
D3: DD-A-277 289
D4: WO A-93/19230

L1l Mt der am 2. Januar 2001 zur Post gegebenen
Ent schei dung wurde das Patent von der
Ei nspruchsabtei l ung wi derrufen. Der Entscheidung | agen
ei n geanderter Anspruch 1 gemal3 Ei ngabe vom 21. GOkt ober
1999 sowie die erteilten Anspriche 2 bis 10 zu G unde.
Der geanderte Anspruch 1 hatte dabei fol gende Fassung:

"1. Verfahren zur Herstellung cellul osischer Fornkérper,
wobei eine Losung von Cellulose in einemtertiaren

Am n- N-oxi d und gegebenenfal | s Wasser in warnmem Zust and
gefornmt wird und die gefornte LOosung vor dem Ei nbringen
in ein Koagul ationsbad mt konditionierter Luft gekuhlt
wird, die einen Wassergehalt von 0,1 bis 7 g
Wasserdanpf je kg trockene Luft aufweist und deren

rel ati ve Feuchtigkeit weniger als 85% betragt, und wobei
di e Luft honogen verteilt wird."

Zur Begrundung wurde i mwesentlichen fol gendes
ausgef Ohrt.

a) Der geanderte Anspruch 1 entspreche den
Erfordernissen von Artikel 123 (2) und (3) EPU. Die
Frage, ob die geédnderte einteilige Anspruchsform
gegenuber der erteilten zweiteiligen Fassung genal

0042.D



0042.D

- 3 - T 0296/ 01

Regel 57a EPU zul 4ssig sei, stelle sich nicht, da das
Pat ent wegen fehl ender Neuheit zu w derrufen sei

b) Oobwohl die Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 10
gegenuber D3 gegeben sei, da D3 keine Garne mt den
beanspruchten Merknmal en beschrei be, sei der
Gegenstand der Anspriuche 1 und 10 gegentber D1 nicht
mehr neu. In Dl sei die Konbination eines
M schungsver hdl t ni sses von 0.1 bis 7 g Wasserdanpf je
kg trockene Luft mt einer relativen Feuchtigkeit von
weni ger als 85 %offenbart, da in D1 die durch den
Spalt gebl asene Luft 20 °C und ei nen Taupunkt von
m ndestens 4 °C habe. Di ese Bedi ngungen entsprachen
ei nem M schungsverhaltnis von 5.1 g Wasserdanpf je kg
trockene Luft bei einer relativen Feuchtigkeit von
35 % Die in D1 beschriebene parallele Stromwei se der
Luft fihre zu einer honogenen Luftverteilung. Das in
D1 of fenbarte Verfahren fihre zwangsl aufig auch zum
Cegenstand der Anspriche 9 und 10. Auch der
Wasser danpf gehalt von Anspruch 2 sei nicht nmehr neu

Am 12. Marz 2001 | egte die Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin) unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschri ebenen Gebihr gegen di e Ent schei dung der
Ei nspruchsabtei | ung Beschwerde ein, die am 11. M 2001
begrindet wrde. Mt der Beschwerdebegrindung wurden
geanderte Anspriche 1 und 2 vorgel egt.

I n Reaktion auf den Ladungsbescheid vom 10. Septenber
2004 | egte di e BeschwerdefUhrerin mt Schrei ben vom

29. Oktober 2004 neue Anspriche 1 und 2 vor, die an die
Stell e der bisherigen Anspriche 1 und 2 treten sollten
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D e mindliche Verhandlung fand am 2. Dezenber 2004 statt,
in deren Verlauf die Beschwerdefihrerin einen neuen Satz
von geadnderten Ansprichen 1 bis 10 als einzigen Antrag

ei nreichte, der die bisherigen Antréage ersetzte.

Der geanderte Anspruch 1 hatte fol genden Wortl aut:

"Verfahren zur Herstellung cellul osi scher Fornkoér per,
wobei eine Losung von Cellulose in einemtertiaren

Am n- N-oxi d und gegebenenfal | s Wasser in warnmem Zust and
gefornmt wird und die gefornte LOosung vor dem Ei nbringen
in ein Koagul ati onsbad mt konditionierter Luft gekuhlt
wi rd, dadurch gekennzeichnet, dal3 die konditionierte
Luft einen Wassergehalt von 0,1 bis 2 g Wasserdanpf je
kg trockene Luft aufweist und deren relative

Feuchti gkeit weniger als 85% betragt."

| m gednderten Anspruch 2 verblieb der besonders
bevorzugte Wassergehalt des erteilten Anspruchs 2.

I n Anspruch 10 wurde der Vari ationskoeffizient der
Fi | ament quer schnittsfl d&chen auf "kl einer als 6%
beschr ankt .

Di e Argumente der Beschwerdefidhrerin kénnen w e fol gt
zusamengef aldit wer den

a) Die Anderungen i m Anspruch 1 basierten auf dem
ursprunglichen und erteilten Anspruch 2. Die
Anderungen i m Anspruch 10 basierten auf der
urspringlichen Beschrei bung, Seite 9, Zeilen 7 und 8
sow e dem Streitpatent, Spalte 5, Zeilen 30 und 31.
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D e nunnehr beanspruchte Konbi nati on von WAsser nenge
und rel ativer Feuchtigkeit sei gegenuber Dl neu. In
Dl sei lediglich enpfohlen, Luft mt einem Taupunkt
von m ndestens 4 °C bei einer Lufttenperatur von 5
bis 40 °C ei nzusetzen. Ei ne Taupunkt st enperat ur von

4 °C ergebe jedoch ei nen Wasserdanpfgehalt von 5,1 g
je kg trockener Luft. Die nunnehr beanspruchte
Qoergrenze des Wasserdanpfgehaltes von 2 g je kg
trockener Luft entsprache ei nem Taupunkt von weni ger
-8 °C, den der Fachmann auf Gund der Lehre von D1
auch unter Bericksichtigung des damt verbundenen
Ener gi eauf wandes ni cht nmehr ernsthaft in Betracht

zi ehen wirde, um bei der bekannten Lufttenperatur von
O °C zu arbeiten. Der Einsatz von Luft mt einer
Tenperatur von 0 °C und ei nem Taupunkt von 0 °C fuhre
zu einer relativen Feuchtigkeit von 100 % Ferner sei
in DL nicht zu entnehnen, Luft mt einem Taupunkt von
0O °C bei Tenperaturen einzusetzen, die eine relative
Feuchte kleiner als 85 % zur Fol ge hatten.

Tat sachlich kdnne nach D1 Luft mt einer Tenperatur
von 10 °C und einer relativen Feuchtigkeit von 100 %
ei ngeset zt werden

Garne mt den beanspruchten Vari ati onskoeffi zi enten
der Fil ament querschnittsflachen nach Anspruch 10
seien in D1 weder explizit offenbart, noch seien mt
dem bekannten Verfahren sol che Filamente erzielbar.

D e genei nsanen Ei nsprechenden (Beschwerdegegneri nnen)

er hoben keine fornell en Ei nwdnde gegen di e geénderten

Anspr iche und machten auch kei ne Neuhei t sei nwande nehr

gel tend.
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Di e Beschwerdef dhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Pat ents auf der Basis der Anspriche 1 bis 10, wie in der
nundl i chen Ver handl ung ei ngereicht.

Bei de Partei en beantragten, die Sache an die
Ei nspruchsabtei l ung zur Prafung der erfinderischen

Tati gkeit zurtckzuverwei sen.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen
2. Die Basis fur das Merkmal "bis 2 g Wasserdanpf je kg

0042.D

trockene Luft", findet sich imurspringlichen und
erteilten Anspruch 2. Der geanderte Bereich von "0,1 bis
2 g Wasserdanpf je kg trockene Luft" ergibt sich daher
aus demunteren Wert des urspringlichen und erteilten
Anspruchs 1 in Verbindung mt dem oberen Wert des

bevor zugt en Berei ches von Anspruch 2, und schliel3t somt
den besonders bevorzugten Bereich ein. Die Anderung des
Vari ati onskoeffizienten i m Anspruch 10 basiert auf der
urspringlichen Beschrei bung, Seite 9, Zeilen 7 und 8
sow e dem Streitpatent, Spalte 5, Zeilen 30 und 31.

Di e Anderungen haben daher eine Basis in den
ursprunglichen Unterlagen und betreffen eine

Ei nschr ankung des Schut zberei ches. Gegen die

vor genommenen Ander ungen wur den keine fornell en E nwiande
er hoben. Die Kamer sieht auch keinen Grund ei ne andere
Auf f assung zu vertreten. Daher erfillen die gednderten
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Anspr ichen di e Vorausset zungen nach Artikel 123 (2) und
(3) EPU.

Neuhei t

0042.D

D1 geht auf die internationale Annel dung PCT/ GB/ 94/ 01107
mt eineminternational en Annel dedatum vom 20. Mai 1994
zur ick, beansprucht eine Priorita vom 24. Mai 1993 und
ist am 8. Dezenber 1994 veroffentlicht worden. D ese

i nternational e Annmel dung wurde auch in die européische
Phase mt der Annel denummrer 94 915 652.5 fur die
Vertragsstaaten AT, DE, ES, FR, GB, IE IT, NL und PT
Uberfihrt und erfillt damt die Voraussetzungen nach
Artikel 158 (1) und (2) EPU. Dengegeniber ist die
Streitpatentschrift fir die Vertragsstaaten AT, BE, CH
DE, ES, FR, GB, IT, LI, NL und SE erteilt und
beansprucht eine Prioritat vom 2. Dezenber 1994, dessen
Dat um vor der Veroffentlichungstag von D1 |liegt. D e
Prioritatsannel dung DE 44 42 890 stimt mt der
Nachanmnel dung PCT/ EP95/ 04634 i dentisch Uberein. Somt
gilt D1 als Dokunment nach Artikel 54 (3) und (4) EPU

D1 beschreibt ein Verfahren zur Erzeugung von

Cel l ul osefil amenten aus einer LOsung von Cellulose in
ei nem or gani schen Lésungsmittel, wobei man die LOésung
durch eine Dise (60) mt einer Vielzahl von Léchern zur
Bi | dung ei ner Vielzahl von Stréangen extrudiert, die
Strange (125) Uber einen Gasspalt in ein Wasser

ent hal tendes Spi nbad (101, 115) zur Bildung der
Filamente leitet und ei nen Zwangsgasstrom durch den
Spalt parallel zur Wasseroberfl ache i m Spi nbad zuf Ghrt
(Anspruch 1). Das Gas ist vorzugsweise Luft mt einem
Taupunkt von 10 °C oder darunter (Anspriche 6 und 7),
wodurch di e Feuchtigkeit der Luft kontrolliert werden
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kann (Seite 8, Zeilen 10 and 11). Die Luft kann dabei

ei ne Tenperatur von O °C bis 50 °C aufwei sen

(Anspruch 8). Der Taupunkt |iegt bevorzugt im Bereich
von 4 bis 10 °C (Seite 8, Zeilen 11 und 12). D e
Tenperatur der Luft liegt dann i mBereich von 5 °C bis
30 °C, jedoch kann die Luft bei 10 °C auch eine relative
Feuchtigkeit von 100 % aufweisen (Seite 8, Zeilen 12 bis
14). Weiterhin bevorzugt verwendet man Luft mt einer
Tenperatur von 10 °C bis 40 °C und einer relativen
Feuchti gkeit i m Taupunktsbereich von 4 °C bis 10 °C
wobei Luft mt einer typischen Tenperatur von 20 °C
eingesetzt wird (Seite 9, Zeile 30 bis Seite 10,

Zeile 6).

GemalR der angegriffenen Entschei dung war die

Ei nspruchsabtei | ung der Auffassung, dal auch die
Merkmal e des erteilten Anspruch 2 gegenuber D1 ni cht
mehr neu seien, da nach den Ansprichen 7 und 8 von D1
bei einer Lufttenperatur von O °C und folglich bei einem
Taupunkt von O °C ein M schungsverhéaltnis von hdchstens
3.77 g/kg offenbart sei, so dall ein Fachmann die
Verwendung von Luft mt einer Tenperatur von 10 °C bis
40 °C, typischer Wise 20 °C, bei einem sol chen

M schungsver hadl tnis auch ernsthaft in Betracht gezogen
hatte.

Es trifft zwar zu, daB in D1 Luft mt einer Tenperatur
von 0 °C als Grenzwert offenbart ist, von dem der
Fachmann ausgehen kann, um die Lehre von D1

dur chzuf Ghren. Cbwohl in D1 eine Untergrenze des
Taupunkts nicht genannt ist, kdnnen generel
Taupunkt st enper at ur en ei ngeset zt werden, die unterhalb
10 °C liegen. Allerdings |alt sich aus Dl nicht
unmttel bar und eindeutig ableiten, Luft mt einem
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Taupunkt von O °C zu verwenden, da ein sol cher nicht

of fenbart ist. Daher ist der von der Einspruchsabteil ung
verwendet e Ansatz, der bei einer Lufttenperatur von 0 °C
ei ne nicht-of fenbarte Taupunkttenperatur von 0 °C als
Ausgangspunkt anni mt, um di ese Taupunkt st enper at ur dann
mt anderen offenbarten Lufttenperaturen zu konbi ni eren,
bei der Prifung der Neuheit nicht zul &ssig. Imdbrigen
hatte Luft mt einem Taupunkt von O °C einen
Wasserdanpfgehalt von 3.77 g/ kg und ware mt 100 %
Wasserdanpf gesattigt, so dall konditionierte Luft mt

ei nem Taupunkt von O °C bei einer Lufttenperatur von

0 °C weder den beanspruchten Wasserdanpfgehalt noch die
beanspruchte rel ative Feuchtigkeit erfdllen wirde.

3.2.2 Es stellt sich vielnehr die Frage, ob der Fachmann bei
der Durchfuhrung des bekannten Verfahren auch sol che
Taupunkte in Betracht gezogen hatte, die bei Anwendung
ei ner Lufttenperatur von 0 °C ei nen Wasser danpf gehal t
von weniger als 2 g/kg und eine relative
Luftfeuchtigkeit von weniger als 85 % zur Fol ge hatten.

3.2.3 Zwi schen den Parteien ist die Unrechnung zw schen
Taupunkt t enper at uren und Wasser danpfgehalt unstreitig.
H erzu stehen dem Fachmann auch ubliche Tabel | en oder
graphi sche Darstellungen zur Verfigung. Ein
Wasser danpfgehalt der Luft von 2 g/kg entspricht einem
Taupunkt von weniger als -8 °C. Ein sol cher Taupunkt
liegt aber 12 °C unterhal b der bevorzugten Untergrenze
von 4 °C des bekannten Taupunkt berei ches. Bezogen auf
den bekannten Wasserdanpfgehalt von 5.1 g/ kg fuhrt die
beanspruchte Cbergrenze von 2 g/ kg zu einer prozentual en
Erniedrigung von 3.1 : 5.1 = 60.8 % Ein solch niedriger
Wassergehalt ist nur durch zuséatzliche Trocknung der
Luft mt erheblichem Energi eauf wand zu erreichen.

0042.D
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Ferner ist zu beachten, dall sich in Dl der bevorzugte
Taupunkt sbereich von 4 °C bis 10 °C unm ttel bar an den
generell offenbarten Bereich von 10 °C oder darunter
anschlieft. Dengegeniuber fuhrt der beanspruchte

Wasser danpfgehalt von kleiner als 2 g/kg in die

ent gegengeset zte Richtung. D e bekannten bevorzugten
Ausf Uhrungsfornmen von D1 zei gen, dalR bei der offenbarten
geringen Lufttenperatur von 5 °C nur ein um1l °C

ni edri gerer Taupunkt von 4 °C in Betracht gezogen wrd
(Seite 8, Zeilen 10 bis 14). Der Fachmann wi rd daher bei
ei ner Lufttenperatur von O °C gemal3 der Lehre von D1

ei ne Taupunktstenperatur, die nmehr als 8 °C unter dieser
Lufttenperatur liegt, nicht mehr ernsthaft in Betracht
ziehen. Damt |iegt der beanspruchte niedrige

Wasser danpfgehalt fir ei ne Anwendung bei
Lufttenperaturen von 0 °C auRerhal b der Uberl egungen,
di e der Fachmann bei der Ausfuhrung der Lehre von D1

anstel | en wir de.

Di e anspruchsgenald verwendete konditionierte Luft mt

ei nem Wassergehalt von 0.1 bis 2.0 % und einer relativen
Feuchti gkeit von weniger als 85 %1 aRt sich daher nicht
ei ndeutig und unmttel bar aus D1 ableiten. Somt ist der
CGegenstand von Anspruch 1 gegenuber D1 neu.

Di e Einspruchsabteilung war auch der Auffassung, dal3 das
in D1 beschriebene Verfahren zwangsl aufi g zum Gegenst and
des Anspruchs 10 fdhre.

In D1 findet sich kein Hnweis fiar ein Garn aus
cel l ul osi schen Filanmenten, deren Querschnittfl d&chen
ei nen Vari ati onskoeffizienten von weniger als 6 %

auf wei sen. Da das beanspruchte Verfahren gegeniber D1
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al s neu anzusehen ist (siehe Punkt 3.2), |iegen auch

ni cht diej eni gen Voraussetzungen vor, die den Schl uf}

erl auben, dal3 bei gl eichen VerfahrensmalBnahnen die

gl ei chen Produkte resultieren. Imiubrigen fehlen auch
experinentel |l e Bel ege, wonach bei Befol gung der Lehre
von D1 der beanspruchte Vari ationskoeffizient der

Fi | ament querschnittfl d&chen automati sch erhaltlich ware.
SchlielBlich hatten auch di e Beschwerdegegneri nnen sel bst
kei ne Bedenken gegen di e Neuheit des geé&nderten

Pr odukt anspruchs 10.

Aus dem Vor st ehenden ergi bt sich, dalR durch die
Neuf assung der Anspriche di e gerugte mangel nde Neuheit
gegenuber D1 al s einziger Wderrufsgrund ausgeraunt ist.

Da der Wderrufsgrund beseitigt ist, aber in der

angegri ffenen Entschei dung die Frage der erfinderischen
Tati gkeit noch nicht geprift wurde, und die Parteien
insoweit die Zurickverwei sung beantragt haben, halt es
di e Kamrer i m Rahnmen i hres Ernmessens fir zweckmalRig, die
Sache an di e Einspruchsabteilung zurickzuverwei sen
(Artikel 111 (1) EPU). Hi erbei sind die neuen Anspriiche
1 bis 10, we in der mindlichen Verhandl ung uberreicht,

der weiteren Prufung zu G unde zul egen
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G inden wi rd entschi eden:
1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.
2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren

Ent schei dung zur tickverw esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

C. Ei ckhoff R. Teschemacher
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