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Sachverhalt und Antréage
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Das européai sche Patent Nr. 0 797 694 mt der

Annel denumrer 95 94 207.4, die auf die internationale
Anrel dung Nr. PCT/ EP95/ 04808 (veroffentlicht als

W06/ 18760) zuriuckgeht, wurde mt Wrkung vom

26. August 1998 erteilt. Anspruch 1 lautete wie folgt:

"Losungsm ttel gesponnene cel |l ul osi sche Filanmente aus
ei ner Losung von Cellulose in einemtertiaren Am n-N
oxi d und gegebenenfalls Wasser mt einer Festigkeit von
50 bis 80 cNtex, einer Bruchdehnung von 6 bis 25 % und
ei ner spezifischen ReiRzeit von m ndestens 300s/tex."

Di e Anspruche 2 bis 7 betrafen Ausfuhrungsfornen der

Fi |l amente nach Anspruch 1.

CGegen die Erteilung wrde Einspruch eingelegt, mt dem
Antrag, das Patent aufgrund von Artikel 100 a) und
Artikel 100 b) EPU zu widerrufen

Mt Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung vom

23. Novenber 2000 wurde das Patent w derrufen. In der
angef ocht enen Ent schei dung wurde di e erfinderische

Tati gkeit des beanspruchten Gegenstandes aner kannt,
soweit sich dieser innerhalb des von den Beispiel en
abgedeckt en Berei ches bewege. Es wurde aber festgestellt,
dalR das Streitpatent den Gegenstand von Anspruch 1 nicht
so deutlich und voll standig offenbare, dal ein Fachmann

i hn ausf ihren kdnne. Der Fachmann sei nicht in der Lage,
Fil amente i m gesanten beanspruchten Bereich herzustellen
da die in der Patentschrift und in den Beispielen

dar gel egte techni sche Lehre dazu ni cht ausreiche.

| nsbesondere sei ein Filament mt sowohl einer
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Bruchdehnung von mi ndestens 6 % als auch einer
spezifischen Rei3zeit von m ndestens 300 s/tex und

gl eichzeitig einer Festigkeit von uber 70 cNtex,

i nsbesondere 80 cNtex, nicht herstellbar. Das gelte
auch fur ein Filament mt einer Festigkeit von

m ndestens 50 cN tex, einer spezifischen Reif3zeit von

m ndestens 300 s/tex und gl eichzeitig einer Bruchdehnung
von 20 % insbesondere 25 %

Am 12. Januar 2001 | egte die Patentinhaberin
(Beschwer def Ghrerin), unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschri ebenen Gebuhr, gegen die Entschei dung der
Ei nspruchsabtei | ung Beschwerde ein. Mt der Beschwerde-
begr indung vom 21. Marz 2001 wurden neue Anspriche 1 bis
5 al s Hauptantrag eingereicht. Mt Schrei ben vom

14. Januar 2002 wurden weitere Anspriche 1 bis 5 als

ei nzi ger Antrag eingereicht.

Anspruch 1 lautet we folgt:

"LOosungsm ttel gesponnene cel |l ul osi sche Filanmente aus

ei ner Losung von Cellulose in einemtertiaren Am n-N
oxi d und gegebenenfalls Wasser mt einer Festigkeit von
52,7 bis 66 cNtex, einer Bruchdehnung von 6 bis 13 %
und ei ner spezifischen Reil3zeit von 300 bis 1000 s/tex."

Di e geanderten Anspriche 2 bis 5 entsprechen den
erteilten Ansprichen 4 bis 7.

Di e Beschwerdegegnerin erhob mt Schrei ben vom
12. Novenber 2004 Ei nwéande nach Arti kel 123 (2), 84 und
83 EPU gegen di e neuen Anspr iiche.
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D e mindliche Verhandl ung fand am 21. Dezenber 2004

statt.

D e Argumente der Beschwerdefidhrerin kénnen w e fol gt

zusamengef aldit wer den

a)

b)

D e gednderten Bereiche fiur Festigkeit, Bruchdehnung
und spezifische Reil3zeit seien in der urspringlichen
Beschrei bung of fenbart, mt Ausnahnme des unteren
Wertes 52, 7cNtex fur die Festigkeit, der auf

Bei spi el 6 beruhe. Durch diese Anderung, die

| ediglich eine Ei nschrankung darstelle, umdie

Ei nwande der Ei nspruchsabteil ung auszuraunen,
ent st ehe kei ne neue Erfindung. Die Merknmal e der

Fi | ament e konnt en unabhdngi g vonei nander beei nfl uldt
wer den und obwohl eine gew sse gegenseitige

Abhangi gkeit bestehe, sei diese nicht so grof3, dal
di e jetzt beanspruchte Konbination nicht zul assig sei.

Di e Anderungen in den Ansprichen fihrten zu kei nen
Unkl ar hei t en.

Di e geanderten Anspriche seien durch die Beispiele
gest it zt, so dalR nachgew esen sei, we die
beanspruchten Werte errei chbar seien. Aus der
Beschrei bung gehe hervor, wie die drei Eigenschaften
zu beeinflussen seien. D e Bruchdehnung solle ibliche
Werte annehnen, ohne dalR sie durch eine Erhdhung der
Festigkeit und Rei Rzeit verschlechtert werde. D e
Rei Bzeit werde vor allemdurch den K-Wert bestimmt,
dessen direkte Beeinflussung durch Pol yneri sati ons-
grad, Konzentration und W ckel geschwi ndi gkeit, neben
anderen Miglichkeiten, detailliert beschrieben sei.
Ein K-Wert von dber 259 alleine sei jedoch keine
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Garantie fur den Erhalt eines beanspruchten Fil anents.
Ei ne weitere Anpassung anderer Paraneter koénne
notwendi g sein, w e eine Anderung der Festigkeit oder
der Bruchdehnung, fur die drei, bzw zwei

"Stell schrauben” angegeben seien. Auch wenn bestinme
Konbi nati onen von Werten schwierig zu errei chen seien,
sei der Fachmann, aufgrund dieser Informationen und
der Beispiele in der Lage, Filanente innerhalb der
beanspruchten Berei che herzustellen. D e

Beschwer degegneri n habe nicht nachgew esen, dal3

di eses nicht der Fall sei.

Zur erfinderischen Tatigkeit wurden im
Beschwer dever fahren kei ne weiteren Argunente
vor gebr acht.

D e Argunmente der Beschwerdegegnerin kdénnen w e fol gt

zusamengef aldit wer den

a)

b)

Di e jetzt beanspruchten Bereiche fiur Festigkeit,
Bruchdehnung und spezifische Rei3zeit seien in der
urspringlichen Beschrei bung so nicht offenbart. Diese
gednderte Merkmal skonmbi nation stelle eine Art Auswahl
dar. Di e beanspruchten Merkmal e seien nicht véllig
unabhangi g vonei nander wi e in der Entscheidung

T 201/83 (ABlI. 1984, 481), die daher imvorliegenden
Fall nicht anwendbar sei. Vielnehr sei hier T 1004/01
(vom 1. Septenber 2004, nicht im Antsblatt
veroffentlicht) einschlagig. D ese Konbination sei
nach Artikel 123 (2) EPU nicht zul &ssig.

Di e geanderten Anspriiche seien nach Artikel 84 EPU zu
beanst anden, da fir das Erzielen der beanspruchten
Werte wesentliche Merkmale fehlten
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D e Informationen, die der Fachmann aus den

Bei spi el en abl eiten kodnne, seien w dersprichlich und
gaben kei nen Anhal t spunkt dafidr, we die
beanspruchten Fil anente herzustellen seien. Ein K-
Wert uber 259 reiche dazu nicht aus, w e die wihrend
des Ei nspruchsverfahrens von der Beschwerdegegnerin
ei ngerei chten Versuche zeigten. Die Mglichkeiten,
hohere Werte zu erreichen, seien in den Beispielen
schon erschopft, so dalR Anwei sungen fehlten, w e man
wei tere Verbesserungen erzielen kénne. Auch fehlten
| nformati onen, wi e nman bei einer hohen Bruchdehnung
gl eichzeitig eine Erhdhung der Festi gkeit
bewer kst el I'i gen kénne. Wenn zum Errei chen der
erwinschten Bereiche so viele Paraneter richtig

ei ngestel It werden mil3ten, werde es praktisch
unndglich, ein Filament innerhalb der beanspruchten
Ber ei che herzustellen. Artikel 83 EPU sei sonmit nicht
erfallt.

Zur erfinderischen Tatigkeit hat sich die
Beschwer degegnerin i mschriftlichen Beschwerde-
verfahren nicht gedullert. Wahrend der nundlichen
Ver handl ung nahm sie lediglich auf die im

Ei nspruchsverfahren vorgebrachten Argunente Bezug.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragt di e Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des

Patents mt fol genden Unterl agen:

Anspriche 1 bis 5, eingereicht mt Schrei ben vom
14. Januar 2002;
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Beschrei bung we erteilt mt der Ml3gabe, dal Seite 2,
Zeile 44 bis zum Ende der Seite durch die in der
niundl i chen Ver handl ung Uberrei chte Fassung ersetzt wrd.

D e Beschwerdegegnerin beantragt di e Zurickwei sung der
Beschwer de.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul assig.
Ander ungen
2. Anspruch 1 unterscheidet sich vom urspringlich

ei ngereichten und in dieser Formerteilten Anspruch 1
dadurch, dafll die Bereiche fur die Eigenschaften der
beanspruchten Fil anente beschrankt wurden. Auf der
urspringlichen Seite 4, zweiter vollstandi ger Absatz
(Seite 2, Zeilen 48 bis 50 in der erteilten Fassung),
sind fur die Festigkeit Bereiche von 50 bis 70 cNtex,
i nsbesondere 53 bis 66 cNtex angegeben, fiur die
Bruchdehnung 6 bis 20 % insbesondere 6 bis 13 % und
fur die spezifische Reif3zeit 300 bis 2000 s/tex,

bei spi el swei se 300 bis 1000 s/tex, bezi ehungswei se 304
bis 767 s/tex. Die Konbination der Bereiche 50 bis 70
cNtex (Festigkeit), 6 bis 13 % (Bruchdehnung) und 300
bis 1000 s/tex (ReifRRzeit), sow e die Konbination 53 bis
66 cNtex, 6 bis 13 % und 300 bis 1000 s/tex sind somt
of fenbart. Die zu beantwortende Frage ist deshal b, ob
der Festigkeitswert von 52,7 cNtex so in der

ur springlichen Annmel dung offenbart ist, dall er die
Grundl age fir die Untergrenze eines neu beanspruchten
Berei chs bil den kann

0275.D
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Ei ne Festigkeit von 52,7 cNtex wird in Beispiel 6
beschrieben. Dort wird ein Filament aus Sudki efer-

Zell stoff mt einem Pol ynmerisationsgrad von 1360, m t
ei ner Bruchdehnung von 7,3 % und ei ner Reil3zeit von 369
s/tex hergestellt. D e Beschwerdegegnerin war der

Mei nung, dalR der Wert von 52,7 cNtex als

Ber ei chsgrenze fiur die Festigkeit nicht zul dssig sei,
da diese mt bestinmten Werten fir Bruchdehnung und

Rei Bzeit verknupft sei und nicht unabhéangi g von den
anderen Werten gesehen werden konne. Daher | agen die
Vor ausset zungen gemalR der Entscheidung T 201/83 (supra)

imvorliegenden Fall nicht vor.

In T 201/83 (supra) wurde ein Wert aus ei nem Bei spi el
al s neue G enze eines Bereichs akzeptiert, da der
Fachmann ohne weiters erkennen konnte, dal3 di eser Wert
mt den Ubrigen Merkmal en des Beispiels nicht so eng
ver bunden war, dall er die Wrkung di eser erfindungs-
gemalRen Ausfuhrungsform als Ganzes auf auf3er gewdhnli che
Wei se und in erheblichem Ausmal3 besti mte (Punkt 12,

| etzter Absatz). Di e Beschwerdegegnerin hat keine

G inde angegeben, und di e Kammer sieht auch kei nen

Anl al3, warum di eser Malstab nicht auch in dem
vorliegenden Fall angewendet werden konnte.

Auch in der Entscheidung T 1004/01 (supra) wird auf

T 201/ 83 (supra) Bezug genonmen und der dort genannte
Mal3st ab angewandt. Wahrend jedoch in T 201/83 (supra)
di e Kammer zu dem Schl ul3 kam dall di e betreffenden

Mer kmal e ni cht mtei nander verknupft waren, lag in der
Ent schei dung T 1004/01 ein anderer Sachverhalt vor,

auf grund dessen eine Verknupfung festgestellt wurde. In
bei den Ent schei dungen wird al so der gl ei che Bewertungs-
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mal3st ab angewandt. Die zu beantwortende Frage i st
deshal b auch hier, ob der spezifische Festigkeitswert
von 52,7 cNtex mt den ubrigen Merkmal en des Beispiels
6 so eng verbunden ist, dall er die Wrkung dieser

er fi ndungsgeméfR3en Ausf ihrungsform als Ganzes auf

aul3er gewbhnl i che Wei se und in erheblichem Ausmal3
besti mmt .

In der Patentschrift (Seite 6, Zeile 37 bis Seite 7,
Zeile 14) werden Mttel zur Beeinflussung des K-Wertes,
der Festigkeit und der Reif3zeit angegeben. Auch wrd
ausgef uhrt, dall ei ne MalBnahnme zur Erhdhung der
Festigkeit, mt der eine Verringerung der Bruchdehnung
auftritt, durch andere Malinahnmen w eder ausgeglichen
werden kann (Seite 7, Zeilen 9 bis 10). Aus diesen
Angaben geht nicht hervor, dal3 die Verbesserung einer
Ei genschaft notwendi g zur Verschl echterung ei ner
anderen Eigenschaft fuhrt. Im Gegenteil, wenn eine
MaBnahme, die zur Verbesserung ei ner Eigenschaft fuhrt,
di e Verschl echterung ei ner anderen Ei genschaft zur
Fol ge hat, kann letztere durch ei ne geei gnete Mal3nahne
wi eder verbessert werden. Folglich sind Festigkeit,
Bruchdehnung und Rei 3zeit nicht so eng mt einander

ver bunden, dald di e einzelnen Werte nicht individuel

ei nstel | bar waren.

Di e Beispiele bestatigen die vorw egende Unabhangi gkei t
der Ei genschaften: Eine Konbi nation Festigkeit-
Bruchdehnung- Rei Rzeit von 52,7 cNtex - 7,3 %- 369
s/tex (Beispiel 6) ist genausogut ndglich, we eine
Konmbi nati on von 53,2 cNtex - 13,0 %- 374 s/tex
(Beispiel 1), 52,8 cNtex - 13,0 % - 1000s/tex
(Beispiel 11), oder 53,3 cNtex - 9,0 %- 621 s/tex
(Beispiel 5). Daraus |aflt sich schlielBen, dall bei einer
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ni edrigen Festigkeit ein Filanment mt einer niedrigen
wi e auch einer hohen Bruchdehnung, als auch mt einer
ni edri gen oder hohen Rei 3zeit erreicht werden kann. D e
Festigkeit von 52,7 cNtex ist also nicht so eng mt
den dbrigen Merkmal en des Bei spiels verbunden, dal3 sie
die Wrkung di eser erfindungsgemaflen Ausf ihrungsform
al s Ganzes auf aullergewdhnliche Weise und in

er hebl i chem Ausmal3 bestimt. Damt ist die Verwendung
des Einzelwertes 52,7 cNtex aus Beispiel 6, die zudem
ganz in der Nahe der allgenein bevorzugten Untergrenze
von 53 cNtex liegt, als neue Untergrenze fir den
beanspruchten Festi gkeitsbereich zul @&ssig und die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU sind erfullt.

Kl ar hei t

3. Anspruch 1 unterscheidet sich vomerteilten Anspruch 1
nur in den Genzwerten der beanspruchten Ei genschafts-
bereiche. Die bloRe Anderung der Bereichszahl en
verursacht keine Wderspriche i mAnspruch 1 sel bst oder
imH nblick auf die anderen Anspriche, was auch nicht
von der Beschwerdegegnerin geltend genmacht wurde.

Sof ern Unkl ar hei ten best inden, fur die die Kammer aber
kei ne Anhal t spunkte sieht, waren sie schon imerteilten
Anspruch vor handen gewesen und kdnnten fol glich nicht

i m Ei nspruchsverfahren den Gegenstand ei nes Ei nwands
nach Arti kel 84 EPU bilden (T 301/87, ABI. 1990, 305,
Nr. 3 der Entschei dungsgrinde).

Die Erfordernisse des Artikels 84 EPU sind somt erfillt.

0275.D
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O f enbar ung

3.2

3.3

3.3.1
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W e oben ausgefiuhrt (Punkt 2.3), werden in der

Beschrei bung (Seite 6, Zeile 37 bis Seite 7, Zeile 14)
Mttel zur Beeinflussung des K-Wertes, der Festigkeit
und der ReiRzeit angegeben. Um di e erfi ndungsgentlien
Fi |l amente herzustellen, sind Pol ynerisationsgrad,

Cel | ul osekonzentrati on und Aufw ckel geschwi ndi gkeit so
ei nzustel l en, dall K einen Wert groRer als 259 hat
(Seite 6, Zeilen 37 bis 46). Auch werden Angaben
gemacht, w e man daruber hinaus die Festigkeit und die
Bruchdehnung unabhéangi g vonei nander verbessern kann
(Seite 6, Zeile 48 bis Seite 7, Zeile 11). D e

Bei spiel e erl autern di ese Angaben.

Aus dem Vor st ehenden geht hervor, dall ein K-Wrt von
groRer als 259 zwar eine Voraussetzung, jedoch keine
Garantie fur die Erzielung der beanspruchten Filanmente
ist. Es war zw schen den Parteien auch nicht streitig,
dall weitere MaBnahnmen dazu notwendi g sein kénnen

Di e Beschwerdegegnerin war jedoch der Auffassung, ein
O f enbar ungsmangel fol ge daraus, dalR die Patentschrift
ni cht angebe, wie man Filanmente mt Ei genschaftswerten
erhalte, die gleichzeitig alle in den beanspruchten
Grenzberei chen | agen. Dengegentber hat di e Beschwerde-
fuhrerin bestritten, dal3 Filanente mt Eigenschaften in
den Grenzbereichen nicht herstell bar seien, auch wenn
vielleicht nicht imrer in einfacher Wi se.

D e Kammer kann der Argunentation der Beschwerde-
gegnerin nicht folgen. Zunédchst stellt sich die Frage,
ob es stets erforderlich ist, dal bei verschi edenen
beanspruchten Ei genschaften, die durch Bereiche
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definiert sind, imrer alle denkbaren Konbi nati onen von
G enzwerten erreichbar sein missen. Bei einem
Zusamenhang zwi schen ver schi edenen Ei genschaften,
derart, dalR di e Verbesserung einer Eigenschaft ohne
korri gi erende Mallnahrmen di e Verschl echterung oder

Ver besserung ei ner anderen Ei genschaft zur Fol ge hat,
wird man vernidnftigerwei se nicht erwarten kdnnen, dald
Produkte herstell bar sind, bei denen tendenziel

gegenl &ufige Grenzwerte gleichzeitig erfillt sein
sol l en. Es bestehen al so gute G inde, weshal b be
Produkt en, bei denen jeder einzelne Paraneter bis zu
seinen G enzwerten erreichbar ist, wenn auch nicht in
Kombi nation mt allen anderen G enzwerten, die
Beanspruchung santlicher Grenzwerte berechtigt und mt
Artikel 83 EPU vereinbar ist. Daher wird es regel miRi g
ausrei chend sein, dalR Produkte fir jeden einzel nen

Ei genschaft sparaneter innerhalb des angegebenen

Gesant berei chs herstell bar sind, sofern die anderen
beansprucht en Ei genschaftsparaneter gleichzeitig
ebenfalls in einemverninftigen Spielraumerfullt sind.
D ese Voraussetzung wird durch santliche Beispiele

bel egt .

Aus den Bei spi el en geht hervor, dal} verschi edene

Wer t konbi nati onen von Festigkeit, Bruchdehnung und

Rei Bzeit faktisch hergestellt wurden. Zudem gi bt die
Patentschrift eine Reihe von Mjglichkeiten, wie man die
ei nzel nen Ei genschaften, insbesondere die Festigkeit
und di e Bruchdehnung, einstellen kann. Da, w e oben
(Punkt 2.3) festgestellt, zw schen den Ei genschaften
kei ne so enge Verknipfung besteht, dal die Verbesserung
ei ner Ei genschaft notwendi g zur Verschl echterung oder
Ver besserung ei ner anderen Ei genschaft fuhrt, ist es im
Prinzip nmbglich, jede einzelne Eigenschaft zu
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beei nfl ussen, di e angegebenen Grenzwerte fir jeweils
zum ndest ei ne Eigenschaft zu erreichen und
gleichzeitig fiur die anderen Ei genschaften noch
vernunftige Variationsniglichkeiten innerhal b der
defini erten Bereiche beizubehalten. Di e Beschwerde-
gegnerin hat nicht gezeigt, dal dies nicht ndglich ist.
Di e von i hr wihrend des Verfahrens erster Instanz

ei ngerei chten Versuche kénnen i hre Behauptungen ni cht
bel egen, da sé&ntliche Untersuchungen mt Zellstoffen
dur chgef thrt wurden, die nach dem Streitpatent aufgrund
des zu niedrigen Polynerisationsgrads die erwinschten
Ei genschaften nicht erwarten | assen (Vergleichs-

bei spiele, Seite 6, Zeilen 11 bis 13, Tabelle Il).

Dar iber hi naus sind bei diesen Versuchen die in der

Pat ent schrift genannten Mglichkeiten, Paraneterwerte
zu beei nflussen, nicht ausreichend ausgeschopft worden.
Ferner sind auch keine Rei3zeiten angegeben.

Fol glich kommt di e Kamrer zum Schl uf3, dall der Fachmann
aufgrund der in der Patentschrift erhaltenen

I nformationen in der Lage ist, die Filanente im
beanspruchten Unfang herzustellen. D e Erfordernisse
von Artikel 83 EPU sind daher erfillt.

Erfinderi sche Tatigkeit

0275.D

Beziglich der erfinderischen Tatigkeit hat sich die
Beschwer degegnerin i mschriftlichen Verfahren nicht zur
positiven Schl ul3f ol gerung der Ei nspruchsabteil ung
gedulRert, nach der der beanspruchte Gegenstand,
insoweit er sich innerhalb des von den Bei spiel en
abgedeckt en Berei ches bewege, als erfinderisch
angesehen werden konne. Da sich di e eingeschréankten
Anspriuche nunmehr in demdurch die Beispiele
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abgedeckt en Rahnmen halten, und auch wéhrend der
nindl i chen Verhandl ung | ediglich auf die in der ersten
| nstanz vor gebrachten Argunente hi ngewi esen wurde,

si eht di e Kanmmer sieht keinen Anlafl3, von der

begr indet en Mei nung der Erstinstanz abzuwei chen, auf

die verw esen werden kann

Daraus fol gt, dalR der Antrag gewdhrbar ist.

Di e verkindete Entschei dungsfornel w rd dadurch gemald
Regel 89 EPU berichtigt, daR in Ziffer 2 am Ende

ei ngefugt wrd: "Zeichnungen: Figuren 1 bis 3 we
erteilt.”
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

Das Angel egenheit wird an die erste Instanz mt der
Anor dnung zurickverw esen, das Patent mt fol genden
Unt er | agen aufrecht zuer hal t en:

Anspriche 1 bis 5, eingereicht mt Schrei ben vom
14. Januar 2002;

Beschreibung we erteilt mt der Ml3gabe, dalR Seite 2,
Zeile 44 bis zum Ende der Seite durch die in der

nundl i chen Ver handl ung uberrei chte Fassung ersetzt w rd.

Zei chnungen: Figuren 1 bis 3 wie erteilt.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

C. Ei ckhoff R. Teschemacher
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