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T 213/91 

Sachverhalt und Antrãge 

Auf die europàische Patentanmeldung Nr. 85 110 343.2, die 

am 19. August 1985 unter Inanspruchnahme der Priorität aus 

der Voranmeldung vom 30. August 1984 in Deutschland 

(DE 3 431 834) angemeldet worderi war, ist am 8. Juni 1988 

das europäische Patent Nr. 173 200 auf der Grundlage von 

4 Ansprüchen erteilt worden. 

Anspruch 1 lautete: 

ttMultjfjle Zulieferfàden aus fadenbildenden Polyestern zur 

Herstellurig von hochfesten, verzwirnten Nahgarnen, dadurch 

gekennzeiôhnet, daB die Zulieferfàden einen Thermoschrumpf 

S200 von 5 bis 7 % und eine Bezugsdehnung (D45) bei 

45 cN/tex von weniger als 10 % aufweisen und der faden-

bildende Polyester ein hohes mittleres Molekulargewicht 

entsprechend einer relativen Lösungsviskositãt (1,0 g 

Polymer in 100 ml Dichloressigsäure bei 25°C) von inehr 

als 2,0 besitzt." 

Zwar heiBt es in der gedruckten Streitpatentschrift nicht 

11 25°C", sondern 11 250°C"; in der Anlage zu der Mitteilung 

gemäB Regel 51 (4) EPU, woraus die zur Erteilung 

vorgesehene Fassung ersichtlich ist und wozu die damalige 

Anmelderin ihr Einverstândnis mitteilte, steht jedoch in 

Ubereinstirnmung mit der betreffenden Stelle der 

Beschreiburig der allein sinnvolle Wert von 11 25°C", und 

dies ist daher ungeachtet des Fehiers, der sich beiin Druck 

eingeschlichen hat, die inaBgebliche Fassung. Entsprechen-

des gilt für die spàteren Anspruchsfassungen, in denen der 

Fehler unbemerkt übernommen wurde. 

Der abhärigige Anspruch 2 war auf besondere Ausgestaltungeri 

des Hauptanspruchs gerichtet. Anspruch 3 war em 

abhängiger Verfahrensanspruch, der die Herstellung von 
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Zulieferfäden nach eine'n der vorhergehenden Ansprüche 

betraf. Anspruch 4 bezog sich auf eine bevorzugte 

Ausführungsform dieses Verfahrens. 

II. 	Gegen die Erteilung des europaischen Patents hat die 

Einsprechende am 5. März 1989 Einspruch eingelegt und 

Widerruf des Patents in vollem Umfang wegen mangeinder 

Patentfahigkeit (Art. 100 a) EPU) sowie xnangelnder 

Of fenbarung (Art. 100 b) EPU) bearitragt. Zur Stütze ihres 

Vorbringens hat sie u. a. auf die Dokuinente 

Firinenschrift "Industrial Fibres - Diolen 53 SX a 

sophisticated polyester-filament yarn" (1933) 

EP-A3-80 906 

US-A-4 195 052 

verwiesen. 

III. 	Durch Entscheidung vom 3. Januar 1991 hat die Einspruchs- 

abteilung das Patent widerrufen. 

In der angefochtenen Entscheidung wird zunächst fest-

gestelit, alle Parameter, die für eine Nacharbeitbarkeit 

erforderlich seien, seien den Beispielen des Streitpatents 

zu entnehrnen. 

Die gemãB Hauptantrag beanspruchten Zulieferfäden 

entsprechend der erteilten Fassung seien jedoch gegenüber 

den aus Dokument (1) bekannten Fäden riicht neu. Obwohl 

sich letztere in der Feinheitsfestigkeit und insbesondere 

in der Nählànge un erschwerten Nãhtest unterschieden, 

seien diese Merkinale nicht Gegenstand des Hauptanspruchs 

und kónnen infolgedessen nicht als Unterschiede 

herangezogen werden. 
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I 

Von dein aus Dokument (2) bekannten Verfahren unterscheide 

sich der Gegenstand des Anspruchs 3 lediglich durch die 

Angabe der relativen Lösungsviskosität der erhaltenen 

Fäden. In der bloBen Festlegunq eines soichen Resultats 

könne nichts Erfinderisches gesehen werden, da es zum 

routinemäl3igen Handein eines Fachxnanns gehóre, die 

Grenzbereiche von Parametern zu bestimmen. 

Was den hilfsweise vorgelegten Anspruch 1 betreffe, nach 

dem die multifilen Zulieferfàden zusâtzlich eine 

spezifische Nâhlänge aufweisen soliten, könne dieses 

Merkmal nicht für erfinderisch gehalten werden, da es für 

den Fachmann selbstverstãndlich sei, aus einer Menge 

bekannter Fàden diejenigen mit den besseren Näheigen-

schaften auszuwählen, wenn man diese als Nàhfàden 

verwenden wolle. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin 

(Patentinhaberin) am 9. März 1991 unter gleichzeitiger 

Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben 

und hierzu am 13. Mai 1991 eine Begründung eingereicht. 

In der inündlichen Verhandlung voin 20. Mai 1992 legte die 

Beschwerdeführerin einen neuen Anspruchssatz vor, dessen 

Hauptanspruch wie folgt lautet: 

"Multifile Zulieferfäden aus fadenbildenden Polyestern zur 

Herstellung von hochfesten, verzwirnten Nahgarnen, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Zulieferfäden einen Therinoschrumpf 

S200 von 5 bis 7 % und eine Bezugsdehnung (D45) bei 

45 cN/tex von weniger als 10 % aufweisen, nach ihrer 

Verarbeitung zu einem Nàhgarn eine Nàhlänge unter 

erschwerter Belastung von über 1000 cm aufweisen, und der 

fadenbildende Polyester ein hohes mittleres Molekular-

gewicht entsprechend einer relativen Läsungsviskositât 
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(1,0 g Polymer in 100 ml DichloressigsäUre bei 25°C) von 

mehr als 2,0 besitzt, herstelibar dadurch, daB em 

hochrrtolekularer fadenbildender Polyester nach an sich 

bekannten Verfahren unter möglichst geringern Molekular-

gewichtsabbau so schrnelzversponnen wird, daB die 

erhaltenen Fäden noch eine relative Lösungsviskosität Von 

mehr als 2,0 aufweisen, den Fàden durch hohe Aufwickel-

geschwindigkeiten eine Vororieritierung erteilt wird, die 

einer Doppelbrechung von inehr als 0,030 entspricht und die 

erhaltenen multifilen Fäden hochverstreckt und bei 

Temperaturen bis zu 225°C fixiert werden." 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 entsprechen der erteilten 

Fassung dieser Ansprüche. 

Zugunsten der Patentfähigkeit dieses neuen Patentgegen-

standes trug die Beschwerdeführerin vor, nur durch die 

Kombination der vier VerfahrensrnaBnahmen des Haupt-

anspruchs seien Fäden mit besseren Eigenschaften als 

Diolen 53 SX zu erzielen. Der Schwerpunkt dieses 

Verfahrens sei ein moglichst geringer Abbau des 

Molekulargewichts während des Spinnvorgangs; obwohl 

dadurch einegewisse Abnahme der Feinheitsfestigkeit 

eintrete, wiesen die erhaltenen Fäden eine längere 

Nahlänge auf. Dieses überraschende Ergebnis spreche für 

die erfinderische Täti9keit der beanspruchten Zuliefer-

fäden. 

Deingegenüber unterstrich die Beschwerdegegnerin, die 

Angabe der Nählänge sei zwar forrnell ein neues Merkinal, in 

Wirklichkeit stelle dieser Parameter jedoch nur eine 

Aufgabenstellung dar. Die Forinulierung des Hauptanspruchs 

als "product-by-process claim" ändere nichts an dieser 

Tatsache, da die VerfahrensmaBnahmen lediglich eine andere 

Aussage für die Nahlänge darstellen. Die angeblich 

kritische MaBnahxne eines geringen Molekulargewichtsabbaus 

03028 	 . . 



5 	 T 213/91 
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sei naheliegend gewesen, da die Vorteile häherer Viskosi-

täten in Dokuinent (2) hervorgehoben würden. 

VII. 	Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des 

Patents auf der Grundlage des in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Anspruchs 1 sowie der erteilten 

Ansprüche 2 bis 4. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuruckweisung der 

Beschwerde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie 1st zulàssig. 

Der Wortlaut der geltenden Ansprüche 1 bis 4 ist in 

formeller Hinsicht nicht zu beanstanderi (Art. 123 EPU). 

Anspruch 1, der als "product-by-process claim" formuliert 

ist, kann als die Koinbination der Produktinerkrnale des 

erteilten Anspruchs 1, ergänzt durch das Merkinal, daB die 

Zulieferfäden zusàtzlich "nach ihrer Verarbeitung zu einern 

Nähgarn unter erschwerter Belastung von über 1000 cm 

aufweien" sollen, und der Verfahrensrnèrkinale des 

erteilten Anspruchs 3 angesehen werden. Nit Ausnahine einer 

kleinen sprachlichen Anderung in Anspruch 1 entsprechen 

die erteilten Ansprüche 1 und 3 der ursprünglich 

eingereichten Fassung dieser Ansprüche. Das zusàtzliche 

Merkmal ergibt sich aus der Bestiinmung der Näheigen-

schaften, wonach eine Nählänge über 1000 cm unter den 

Bedingungen eines speziell entwickelten Prüfverfahrens em 

gutes Nähverhalten verspricht (Seite 3, Zeilen 12 bis 27 

des erteilten Patents bzw. Seite 5, Zeilen 4 bis 32 der 

ursprünglichen Anineldung). 
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Was die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 anbelangt, so 

entsprechen sie der erteilten sowie ursprünglichen Fassung 

dieser Ansprüche. 

3. 	Das Streitpatent betrif ft hochfeste inultifile Zuliefer- 

fäden für Nähgarne und ein Verfahren zur ihrer 

Herstellung. Derartige Zulieferfãden sind bereits in 

Dokument (1) beschrieben, das die Kaininer, wie die 

Einspruchsabteilung, als den nächsten Stand der Technik 

ansieht. Dort wird dargestelit, daB aus Diolen 53 SX em 

Nähgarn hergestelit werden kann, in dem Diolen 53 SX 

gezwirnt, gedoppelt, wieder gezwirnt, aufgewickelt, 

gefärbt und ausgerüstet wird (Seite 5, zweites Schaubild). 

Auf Seite 6 werden derThermoschruinpf bei 190°C mit 4,4 

und die Bezugsdehnung bei 50 InN/dtex, entsprechend 

50 cN/tex, mit 11 % angegeben (erste Tabelle). Aus den von 

der Beschwerdegegnerin durchgefuhrten Vergleichsmnessungen 

geht hervor, daB diese Werte einem Thermoschrumpf bei 

200°C nach DIN 53 866 von 5,4 und 6,2 % und einer 

Bezugsdehnung bei 45 cN/tex von 9,27 % entsprechen • und 

daB Diolen 53 SX auBerdemn eine relative Làsungsviskositat 

von rnehr als 2 aufweist (Einspruchsschriftsatz, Seiten 7 

bis 10). Trotz dieser an sich günstigen textiltechno-

logischen Daten besitzen daraus hergesteilte Náhgarne 

keine befriedigenden Näheigenschaften, insbesondere zu 

geringe Nählangen. 

Aufgrund dieser Unzulänglichkeit kann die demn 

angefochtenen Patent zugrundeliegende Aufgabe darin 

gesehen werden, hochfeste mnultifile Zulieferfäden aus 

Polyester bereitzustellen, die zu Nähgarnen mit 

verbesserten Näheigenschaften verarbeitet werden können. 

Diese Aufgabe wird laut Anspruch 1 mit einem besonderen 

Herstellungsverfahren geläst, worm (a) ein mnäglichst 
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geririger Abbau des Molekulargewichts wàhrend des Spinn-

vorgangs erfolgen soil, so daB die erhaltenen Fäden noch 

eine relative LösungsViSkosität von mehr ais 2,0 

aufweisen, (b) die Abzugsgeschwindigkeit so hoch ist, daB 

die ersponnenen Filamente eine Doppeibrechung von über 

0,03 aufweisen, (C) die erhaltenen Fäden hochverstreckt 

werden und (d) bei Teinperaturen bis zu 225°C fixiert 

werden. 

Aus den Beispielen des Streitpatents geht hervor, daB nur 

durch Ejnhalten dieser vjer VerfahrensmaBnahinen ein Faden 

mit einer Nàhlänge von über 1000 cm unter erschwerter 

Belastung hergesteilt werden kann. Somit stelit der 

beanspruchte Läsungsvorschlag eine glaubhafte Lösung der 

oben genannten Aufgabe dar. 

4. 	Obwohl die Beschwerdegegnerin zunâchst die Nahlânge als 

ein unterscheidendes Merkinal der beanspruchten 

Zulieferfàden ansah (Erwiderung vorn 20. September 1991, 

Seiten 1/2), vertrat sie wãhrend der mündlichen 

Verhandlung wieder die Auffassung, dieser Parameter stelle 

lediglich einen Wunsch oder eine Aufgabenstellung dar. 

Wie jedoch die Beschwerdeführerin uberzeugend dargelegt 

hat, steilt die hôhere Nàhlãnge unter erschwerter 

Belastung, obwohl die beanspruchten Zulieferfäderi mit 

Dioien53 SX bezüglich des Therrnoschrumpfs, der Bezugs-

dehnung und der relativen Lãsungsviskosität in breiten 

Grenzen übereinstiminen, einen objektiven Unterschied dar. 

Wenngleich die Nãhlânge ein MeBwert ist, der aus einein 

Test erhalten wird, so werden vor allem durch diese Angabe 

die Eigenschaften der Nãhgarne im Hinbiick auf deren 

Verarbeitungsfàhigkeit ui -id Gebrauchstuchtigkeit gemessen; 

dieser Parameter hat also eine konkrete praktische 

Bedeutung, die an den Ergebnissen des am 25. November 1989 
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it 

eingegangenen Vergleichsversuchs veranschaulicht wird. In 

diesem Test gibt die Nählänge die Lange der Naht in 

Zentirnetern bis zuin Tadenbruch an und ist der Mitteiwert 

von zehn Nähversuchen je Probespule; der Prüfvorgang wird 

abgebrochen, werin eine Nählänge über 1000 cm bei einer 

Messung gefunden wird, da diese Grenze eine Voraussetzung 

für ein sehr gutes Nähverhalten darsteilt. Bei dem 

normalen Nàhtest liegen die Werte bei Diolen 53 SX und bei 

den beanspruchten Fäden beide über 1000 cm; bei dem 

erschwerten Nähtest, d. h. bei einer Fadenspannung des 

Oberfadens von 220 cN und einer Stichzahl von 5000 

Stichen/Minute als zusätzlichen Bedirigungen (vgl. Streit-

patentschrift, Seite 3, Zeilen 28 bis 30), ergeben sich 

für Diolen 53 SX nur 410 cm und für die beanspruchten 

Fäden noch über 1000 cm Nählänge. 

Dieser Unterschied der Nâhlänge unter erschwerter 

Belastung von über 100 % zeigt eindeutig, daB die 

bekannten und die beanspruchten Fäden nicht identisch 

sind. Die Neuheit des Gegenstands nach Anspruch 1 des 

Streitpatents kann somit aufgrund dieser zusätzlichen 

Kennzeichnung anerkarint werderi. 

	

5. 	Es bleibt nun rioch zu untersuchen, ob dieser C-egenstand 

auf einer erfinderischeri Tätigkeit beruht. 

	

5.1 	Dokurnent (2) beschreibt ein Verfahren zur Herstellung 

industrieller Polyesterfasern, beidem ein Polyester mit 

einer Intrinsic-Viskosität von 0,8 oder mnehr so versponnen 

wird, daB die erhaltenen Fäden eine Vororientierung mit 

einer Doppeibrechung von inehr als 0,030aufweisen, die 

erhaltenen Fäden hochverstreckt werden und bei 

Ternperaturen unter 225°C fixiert werden (Anspruch 1; 

Beispiel 1, Versuche A und B). Wenngleich industrielle 

Polyesterfasern auch als Nähgarne verwendet werden können, 

wie dem gutachtlich herangezogenen Dokument (3) zu 
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entnehinen ist (Spalte 1, Zeilen 19 bis 21), so 1st 

grundsätzlich das Verfahren des Dokurnents (2) auf die 

Herstellung von Kordgarnen gerichtet. Es ist deshaib von 

vornherein fraglich, ob der Fachznann an erster Stelle eine 

derartige Lehre zur Lösung der obigen Aufgabe berück-

sichtigen würde. 

5.2 	Abgesehen davon gibt es erhebliche Unterschiede zwischen 

den Merkxnalen des Verfahrens geinàB Streitpatent und den 

Verfahrensina8nahinen in Dokument (2). 

Der erste Unterscnied 1st das Molekulargewicht des 

Polyesters, da dieser Parameter anhand der Intrinsic-

Viskosität in der Entgegenhaltung, dagegen anhandder 

relativen Viskosität im Streitpatent angegeben wird. Wie 

die Beschwerdeführerin zu Recht unterstrichen hat, können 

die zwei Messungen nicht gleichgesetzt werden; höchstens 

kann behauptet werden, daB die relative Viskositàt etwas 

höher 1st als die Intrinsic-Viskosität. Während es sich 

bei ersterer uin eine Grenzviskosität in Abhängigkeit von 

der Konzentration handelt, ist letztere lediglich als der 

Quotient der gemessenen Viskosität durch die Viskosität 

des reinen Lösungsmittels gegeben. 

Der zweite Unterschied betrif ft die Gewichtigkeit der 

Doppelbrechung. Das aus Dokument (2) bekannte Verfahren 

wird so geführt, daB die ersponnenen Fäden innen und auBen 

einen möglichst geringen Unterschied un optischen 

Brechungsindex aufweisen (Seite 11, Zeilen 24 bis 27). Uin 

dieses Ziel zu errreichen, werden die Filainente bei einer 

ganz bestimmten Spinnspannung und unter verzägerter 

Abkuhlung mit einer Kühlluft von 35 bis 80CC, vorzugsweise 

60 bis 80C, ersponneri (Seite 15, Zeile 23 bis Seite 16, 

Zeile 13; Seite 17, Zeilen 6 bis 21). Dagegen 1st der 

Mitteiwert des Brechungsindex von uritergeordneter 

Bedeutung, wie dies anhand der Versuche A und C in den 
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Beispielen festzustellen ist. Obwohl  der Faden des 

Versuchs C nur einen inittleren Brechungsindex von 0,023 

aufweist, führt dieser Faden, genau wie der Faden A mit 

einemn mnittleren Brechungsindex von 0,030, was ira Streit-

patent als kritische Grenze angegeben wird, zu Reifen-

korden mit den gleichen ausgezeichneten Eigenschaften 

(Beispiel 1, Seite 28, Tabelle 1 und Beispiel 2, Seite 32, 

Tabelle 2). 

Der dritte Unterschied liegt in den Extrusionsbedingungen. 

Nach dem Streitpatent muB so gearbeitet werden, daB nur 

ein sehr geringer Nolekulargewichtsabbau des Polyesters 

eintritt; so wird nach der einzigen geschilderten 

Ausführungsform eine Polyesterschmelze, die auf der 

relativ niedrigen Te.mperatur von 290CC gehalteri wird, 

durch eine starker erwärmnte Spinnduse bei 315CC 

ausgespritzt (Seite 3, Zeilen 52 bis 54). Dagegen werden 

ira Dokument (2) keine Mal3nahmen getroffen, die auf. einen 

geringen Molekulargewichtsabbau abzielen. Vielmnehr wird 

dart die gesamnte Polyesterschmnelze in den Versuchen A bis 

C auf einer hohen Ternperatur von 315CC gehalten und dafür 

ein Viskositätsrückgang von über 10 % in Kauf genorarnen, 

der sich aus dern Vergleich der Intrinsic-Viskosität des 

Polyesters und des Garns (1,0 bzw. 0,88) ergibt. 

Nach Meinung der Kamrner enthält aher Dokuinent (2) in 

Anbetracht der bestehenden Aufgabe keine Anregungen, die 

Merkrnale des bekannten Verfahrens ira Sinne des Streit-

patents zu modifizieren. 

5.3 	Var allem aber ist der Zusamnmenhang zwischen technischer 

MaBnahmne und verbesserter Eigenschaft, d. h. zwischen 

einem möglichst geringén Molekulargewichtsabbau des 

Polyesters wàhrend des Spinnvorgarigs und einer gr68eren 

Nählänge der Fäden unter erschwerter Belastung, der mit 

der "product-by-process" Formnulierung zuin Ausdruck 
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gebracht wird, der geriannten Entgegenhaltung nicht zu 

entnehien, da es dort grundsätzlich uin Reifenkordfäden und 

deshaib eine ganz andere Eigenschaftskoinbination geht 

(siehe u. a. Beispiel 2, Tabelle 2). Wie die Beschwerde-

führerin einleuchtend vorgetragen hat (Beschwerde-

begründung, Seite 3, Absatz 5 bis Seite 4, Absatz 1), ist 

diese hohe Nàhlànge unter erschwerten Bedingungen eine 

unuxngàngliche Voraussetzung für den industriellen Einsatz, 

denn jeder Fadenbruch führt zu Stillstandszeiten der sehr 

schnell ].aufenden Industrjenâhxnaschinen und somit zu einer 

erheblichen Kostensteigerung; die Möglichkeit, den Faden 

stationär zu verarbeiten, steilt somit einen 

entscheidenden Vorteil in wirtschaftlicher Hinsicht dar. 

Die höhere Nahlànge spiegelt aber auch eine überraschende 

verbesserte Gebrauchstüchtigkeit wider, die aus den Werten 

der Zulieferfàden oder aber den physikalischen Werten der 

daraus hergesteliten Nähgarne nicht abgeleitet werden 

konnte (Streitpatentschrift, Seite 4, Zeilen 61 bis 66). 

5.4 	Zusarninenfassend ist festzustellen, daB Dokument (2) den 

Fachirtann nicht zur beanspruchten Läsung der bestehenden 

Aufgabe anregen konnte. Da die ubrigen von der Beschwerde- 

gegnerin herangezogenen Dokuinente ebenso wenig einen 

Zusaminenhang zwischen einein geringen Molekulargewichts-

abbau des Polyesters während des Spinnvorgangs und einer 

groBeren Nählànge der Fàden unter erschwerter Belastung 

nahelegen, beruht der Gegenstand des Streitpatents geinàl3 

Anspruch 1 auf einer erfinderischen Tätigkeit. 

6. 	Diese Uberlegungen gelten gleicherinaBen für den abhängigen 

Anspruch 2, der auf bevorzugte inultifile Zulieferfäden 

geinäl3 Anspruch 1 gerichtet ist, sowie für die abhängigen 

Verfahrensansprüche 3 und 4, die durch die gleichen 

VerfahrensinaBnahinen wie Anspruch 1 gekennzeichnet sind 

und die alle von der Patentfähigkeit des Hauptanspruchs 

getragen werden. 
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EntscheidungsfOrmel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen 

mit der Weisung, das Patent auf der Grundlage des in der 

mündlichen Verhandlung überreichten Patentanspruchs 1 

sowie der erteiltan Anspruche 2 bis 4 und einer noch 

anzupassenden Beschreibung. aufrechtzuerhalten. 

Die Geschäftsstellenbeamntifl: 
	 Der Vorsitzende: 

E. Grgmer 
	 Antony 
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