BESCHWERDEKAMVERN BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMI'S OFFI CE DES BREVETS
Interner Verteilerschl issel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mABI.
(B) [ 1 An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung
ENTSCHEI DUNG

vom 29.

Novenber 2001

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0374/99 - 3.2.5
Anmel denumer : 90113939. 4

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0409253

| PC: B29C 53/ 58

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:

Verfahren zum Herstell en von Schl &uchen,
Fi I terschl &uchen

Hocht enper at ur- oder

Pat ent i nhaber:
TAL- Lufttechni k GrbH

Ei nsprechender:
CLI VESA AG

Stichwort:

Re[evante Recht snor nen:
EPU Art. 56

Schl agwor t :
"Erfinderische Tatigkeit (nein);

i nsbesondere von

in der mindlichen Verhandl ung

ei ngerei chte gednderte Patentanspriche als verspatet nicht

zugel assen”

Zitierte Entschei dungen:

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 10.93



9

Européaisches
Patentamt

European
Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0374/99 - 3.2.5

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekamrer 3.2.5

Beschwer def threr:
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Beschwer degegner :
( Ei nsprechender)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender : W Moser
Mtglieder: A. Burkhart
P. E. M chel

W R Zel |l huber

vom 29. Novenber 2001

TAL- Lufttechni k GrbH
Byk- Gul den- St ralle 36
D 78224 Si ngen (DE)

Weiss, Peter, Dr. rer. nat.
Dr. Weiss, Wiss & Brecht
Post f ach 12 50

D- 78229 Engen (DE)

CLI VESA AG
Sidstrale 7
CH 8854 Si ebnen (CH

M erswa, Kl aus, Dipl.-Ing.
FriedrichstralBe 171
D- 68199 Mannheim (DE)

Zwi schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung

des Européi schen Patentants Uber die

Aufrecht erhal t ung des européi schen Patents

Nr. O 409 253 in geandertem Unfang,

gegeben am 1. Februar 1999.

M K S. AUz Castro

zur Post



- 1- T 0374/99

Sachverhalt und Antréage

0043.D

Di e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung utber die
Aufrechterhal tung des Patents Nr. 0 409 253 in
geandert em Unf ang Beschwer de ei ngel egt.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick auf
Artikel 100 a) EPU (mangel nde Neuheit und erfinderische
Tatigkeit) angegriffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dal3 die in
Artikel 100 a) EPU genannten Ei nspruchsgriinde der
Aufrechterhal tung des Patents in gedndertem Unfang ni cht
ent gegenst tinden.

Di e Beschwerdekamer hat in der Mtteilung genal

Arti kel 11, Absatz 2 der Verfahrensordnung der

Beschwer dekammern vom 10. Juli 2001 u. a. die vorlaufige
Auf f assung vertreten, dall das Verfahren gemal3 Anspruch 1
des Streitpatents, soweit es die Varianten Verndhen mt
ei nem St ahl - oder Aram df aden betrifft, nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe, und zwar i mHi nblick
auf den Stand der Techni k gemal3 den Druckschriften

D2: CH A- 601 716,

Al7: Fi r menpr ospekt der Firma Bekaert (01/01/1973) und

A23: NOVEX- Newsl etter der Firma Dupont (Sonderausgabe
Feuerwehr, Januar 1975).
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1. Am 29. Novenber 2001 fand eine mindliche Verhandl ung vor
der Beschwerdekammer statt.

i) Der Vertreter der Beschwerdefihrerin | egte zu
Begi nn der mindlichen Verhandl ung ei nen neuen
Haupt antrag und ei nen neuen Hil fsantrag vor. Der
Vertreter der Beschwerdegegnerin beantragte,
di ese Antréage als verspatet nicht zum Verfahren
zuzul assen.

Nach Beratung teilte die Kanmer mt, dafld die neu
vor gel egten Antrage nicht zum Verfahren

zugel assen wirden, da sie verspatet eingereicht
wor den sei en.

i) Di e Beschwerdefdhrerin beantragte di e Aufhebung
der angefochtenen Entschei dung und die
Auf recht er hal tung des européi schen Patents, w e
erteilt.

i) Di e Beschwer degegnerin (Ei nsprechende)
beantragte, die Beschwerde zurickzuwei sen.

| V. Der Anspruch 1 des Streitpatents, we erteilt, |autet
wi e folgt:

"Verfahren zum Herstell en von Schl auchen, insbesondere
Hocht enperatur- oder Filterschl &uchen, aus einer

Mat eri al bahn, wel che wendel form g in sich sel bst
gewunden und vernaht w rd, dadurch gekennzei chnet, dal3
das Vernahen mt einem Stahl faden, einem Aram df aden
oder einemteflonbeschichteten das-Silizium Faden
durchgef thrt wird."
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Di e Beschwerdefidhrerin hat imwesentlichen fol gendes
vor get ragen

Fir den Fachmann sei es nicht naheliegend, das durch die
Druckschrift D2 bekannte Verfahren so auszugestalten,
dall das Vernahen mt einem Stahl- oder Aram df aden
durchgef tthrt werde. Es werde nicht bestritten, dafl}

hocht enperaturfeste Stahl- bzw. Aram d- Nahf&aden vor dem
Prioritatstag des Streitpatents auf dem Markt und damt
of fentlich zugéanglich gewesen seien. Jedoch kdénne den
Druckschriften A17 bzw. A23, welche Stahl- bzw. Aram d-
Nahf &den of fenbarten, kein H nweis darauf entnonmen

wer den, dall di ese Nahfaden fur einen solch konplizierten
Nahvorgang, w e das Vernahen ei ner gewendel ten

Mat eri al bahn genmal3 der Druckschrift D2, geeignet seien.
Zur Durchfihrung des erfindungsgenmalRen Verfahrens habe
ei ne neue Nahmaschi ne entw ckelt werden missen, und erst
di ese neue Nahmaschi ne habe das Vernahen mttels Stahl -
oder Aram d- Nahf aden ernbglicht. Dies sei als Indiz fir
das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit zu bewerten.

Di e Beschwerdegegnerin hat i mwesentlichen fol gendes
vor getragen

Fir den Fachmann sei es nahel i egend, zum Verndhen von
Schl auchen, die ahnlich dem Verfahren genal3 der
Druckschrift D2 aus ei ner gewendel ten Materi al bahn
hergestel |t werden, hochtenperaturfeste Nahfaden zu
verwenden, wenn di e Aufgabe zu | 6sen sei, dal} derartige
Schl auche hochtenperaturfest sein sollen. Da vor dem
Prioritatstag des Streitpatents hochtenperaturfeste

Nahf &den aus Stahl bzw. Aram d auf dem Markt gewesen
seien, we die Druckschriften Al7 bzw. A23 bew esen,
hatte der Fachmann sel bstverstandlich derartige Nahfaden
in ei nem Verfahren gemal3 der Druckschrift D2 eingeset zt.
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Di e Behauptung der Beschwerdef dhrerin, dall von ihr eine
besondere Nahmaschi ne entw ckelt worden sei, welche erst
den Einsatz von Stahl- oder Aram d- Nahfaden ernbgli cht
hatte, sei irrelevant, weil das imAnspruch 1 definierte
Ver f ahren kei ne Merkmal e beziglich ei ner besonders
angepaldt en Nahmaschi ne enthalte. Die Lehre des

Anspruchs 1 erschopfe sich in der naheliegenden

Anwei sung, bei m Verndhen ei ner gewendel ten Materi al bahn
hocht enper at urf est e Nahf &den zu verwenden, wel che Lehre
vor demPrioritatstag des Streitpatents mt ublichen

| ndust ri endhmaschi nen ungeset zt werden konnte. Das in
den abhangi gen Ansprichen des Streitpatents definierte
speziell e Nahverfahren mttels Faltenbildung | 6se eine
andere Aufgabe als das Verfahren gemal3 Anspruch 1
nam i ch ei nen konstanten Durchnmesser des herzustell enden
Schl auches zu gewahr| ei st en.

Das Verfahren gemald Anspruch 1 beruhe daher nicht auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Ent schei dungsgr tinde

0043.D

Ver spatet eingereichte Antrége der Beschwerdefidhrerin

In der Mtteilung der Beschwerdekanmer gemal3 Artikel 11,
Absatz 2 der Verfahrensordnung der Beschwerdekamrern vom
10. Juli 2001, welche der Ladung zur mindlichen

Ver handl ung bei gef gt war, hat di e Kammer ei ngehend ihre
vor | dufi ge Mei nung begrindet, dal der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhe. Am Ende der Mtteilung
hat di e Kanmmer ferner darauf hingew esen, dal3 etwai ge
schriftliche Erw derungen der Parteien auf diese
Mtteilung spatestens 1 Monat vor dem fir die nundliche
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Ver handl ung festgesetzten Tag ei nzurei chen seien. Dieser
Hi nweis ist auch imLichte der "H nweise fur die
Parteien und i hre Vertreter i mBeschwerdeverfahren”
(ABI . EPA 1996, 342) zu verstehen, worin unter

Numrer 3.3 fol gendes ausgefihrt ist:

"Sol | en i m Beschwer dever f ahr en Anderungen zu den

Pat ent unt er| agen ei ngerei cht werden, so hat dies so
frihzeitig wie ndglich zu geschehen. Zu beachten ist,
daR di e zust andi ge Kammer Anderungen nicht zu

ber Gcksi chtigen braucht, die erst nach Ablauf einer von
der Kammer gesetzten Frist oder nicht rechtzeitig vor

ei ner mindl i chen Ver handl ung ei ngerei cht werden (in der
Regel 4 Wochen vor dem Term n zur mindlichen

Ver handl ung) . "

D e Beschwerdefdhrerin hat die ihr in der Mtteilung vom
10. Juli 2001 ei ngeraunte Mglichkeit, spatestens

1 Monat vor der mindlichen Verhandl ung gezielte

H | fsantrédge mt neuen Patentansprichen einzureichen,
di e von der Kanmer und der Beschwerdegegnerin i m Zuge
der Vorbereitung auf die ntindliche Verhandl ung hatten
ei ngehend gepruft werden kénnen, nicht genutzt. Erst zu
Begi nn der mindlichen Verhandl ung am 29. Novenber 2001
| egte der Vertreter der Beschwerdefihrerin einen neuen
Haupt antrag (geanderte Anspriche 1 bis 5) und einen
neuen Hi | fsantrag (geanderte Anspriche 1 bis 4) vor.

Di e Kammer erachtet daher die Vorl age di eses neuen
Haupt- und Hi | fsantrags der Beschwerdefihrerin in der
mindl i chen Ver handl ung al s verspéatet.

Das Wesen des neuen Anspruchs 1 sowohl geméf3 Haupt antrag
al s auch genmal3 Hilfsantrag i st nicht nehr - we der
erteilte Anspruch 1 - auf die Hochtenperaturfestigkeit
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des Schl auches abgestellt, sondern verlagert den

Schwer punkt der Erfindung in eine andere Ri chtung,
nam i ch durch eine spezielle Faltenbil dung bei m Ver ndhen
di e Durchnesser - Konstanz des Schl auches zu
gewahr| ei sten. Di eser andere Aspekt der Erfindung stand
i m Ei nspruchsverfahren und bislang im

Beschwer deverfahren nicht zur D skussion, obwohl er
bereits CGegenstand von abhangi gen Ansprichen des
erteilten Patents gewesen ist. Mt den verspateten
Antr&gen der Beschwerdefihrerin ist also ein gegeniber
demerteilten Anspruch 1 und der diesbeziglichen

bi sherigen Di skussion vollig neuer Sachverhal t
geschaffen, der voraussichtlich ei ne neue, eingehende
Praf ung erfordern wirde.

Eine "prinma facie"-Prufung der neuen Antrage durch die
Beschwer dekanmer hat namlich ergeben, dalR di e neuen
Antréage nicht als eindeutig gewdhrbar angesehen werden
kénnen, sondern dal} Gber di ese Antrage nur nach einer
wei t eren ei ngehenden Di skussion - eventuell in einer neu
anzuber aunenden ntindl i chen Ver handl ung oder gar nach

ei ner Zuruckverwei sung an die erste Instanz -

ent schi eden werden kann.

Angesi chts di eser Sachl age und des Unst andes, dal} die
Kanmer aus verfahrensokonom schen G unden die

vor | i egende Sache in der anberaunten nindlichen

Ver handl ung zu ei nem Abschl ul3 zu bri ngen beabsi chti gt,
wei st die Kammer die in der mindlichen Verhandl ung

ei ngerei chten neuen Antrage der Beschwerdefihrerin als
ver spat et zuruck

Erfinderi sche Tatigkeit

Nachster Stand der Techni k
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D e Entgegenhal tung D2 (vgl. insbesondere Anspruch 1 und
Spalte 4, Zeilen 14 bis 35) offenbart den der Erfindung
am nachsten kommenden Stand der Technik, nadmich ein
Verfahren zum Herstell en von Schl &uchen aus ei ner

Mat eri al bahn, wel che wendel form g in sich sel bst
gewunden und vernaht w rd.

Auf grund der Anwendungsangaben in Spalte 1, Zeilen 3 bis
12 der Entgegenhal tung D2 und aufgrund fehl ender Angabe
tiber di e Beschaffenheit des Band- bzw. Nahmaterials ist
davon auszugehen, dal3 di e genal3 dem Verfahren der

Ent gegenhal tung D2 hergestellten Schl &uche ni cht
hocht enper at ur f est si nd.

Auf gabe

Der Erfindung des Streitpatents |iegt daher die Aufgabe
zugrunde, das durch di e Entgegenhal tung D2 bekannte
Verfahren so weiterzubil den, dall Schl &uche hergestellt
wer den kdnnen, wel che hohen Tenperaturen standhal ten.

Losung

D ese Aufgabe wird erfindungsgenal ent sprechend dem
kennzei chnenden Teil des Anspruchs 1 des Streitpatents
dadurch gel 6st, dalR das Vernahen mt einem Stahlfaden,
ei nem Aram df aden oder einemtefl onbeschichteten G as-
Silizium Faden durchgefidhrt wrd.

Di ese Lbosung, soweit sie die Varianten des Verndhens
mttels eines Stahl- oder Aram df adens betrifft, ist aus
f ol genden G unden fur den Fachmann nahel i egend:

Fur den Fachmann, der di e Aufgabe zu | 6sen hat,
hocht enperaturfeste Schl d&uche herzustellen, ist es eine
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pl atte Sel bstverstandlichkeit, dal er sol che

Mat eri al bestandteil e fur den herzustell enden Schl auch
auswahl t, di e hohen Tenperaturen standhalten. Daher wrd
der Fachmann i mH nblick auf die o. a. Aufgabe das
Ver f ahren genmdl3 der Ent gegenhal tung D2 so weiterbil den,
dalR sowohl die gewendelte Material bahn als auch der

Nahf aden aus ei nem hocht enper at urf esten Wer kst of f

best eht .

Der Fachmann wird dann mt Nahfaden- Anbi et ern Kont akt
auf nehnmen und bei di esen um Nahf &den nachfragen, wel che
auch hohen Tenperaturen standhalten kénnen. We die
Beschwerdef Ghrerin in i hrer Ei ngabe vom

6. Novenber 1996, Seite 3, mt H nweis auf die

Anl agen P10 (Schrei ben der Firma Zwi cky an die

Firma Denzel vom 17. Mai 1985) und P13 (Schrei ben der
Firma MEZ- PRYM an die Firma Denzel vom

29. Novenber 1984) dargel egt hat, ist der Erfinder des
Streitpatents, Herr Klaus, diesen fiur den Fachmann

ubli chen Weg der Probl em 6sung gegangen. Wenn dem
Fachmann dann von den Nahfaden- Anbi etern Stahlfaden
(gemalR Anl age P13 von der Firma MEZ- PRYM oder Nonex-
(= Aram d-) Faden (genmal3 der Anl age P10 der Firma Zw cky)
al s hochtenperaturfeste Nahfaden enpfohl en werden, so
wird er sol che Nahfaden in dem Schl auchherstel | ungs-
verfahren gemald der Ent gegenhal tung D2 verwenden. Die
Tat sache, dall hochtenperaturfeste Stahl- oder Aram d-
Nahf aden vor dem Prioritatstag des Streitpatents auf dem
Markt und damt offentlich zugéanglich waren, ist vom
Beschwer def ihrer zugestanden worden und i st auch

bei spi el swei se durch di e Ent gegenhal tungen A17 und A23
bel egt .

Wenn al so der Fachmann das Verfahren genal3 der
Ent gegenhal tung D2 so weiterbildet, dalR damt die unter
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Punkt 2.2 definierte Aufgabe gel 6st werden kann, gel angt
er ohne weiteres zu den Verfahrensvarianten "Vernahen
mt einem Stahl faden oder ei nem Aram df aden" des
Anspruchs 1 des Streitpatents.

Di e Beschwerdefihrerin fiahrte aus, dall es fur den
Fachmann deshal b ni cht nahel i egend gewesen sei, beim
Ver ndhen ei ner gewendel ten Material bahn Stahl - oder
Aram df &den zu verwenden, weil dabei besondere

Anf orderungen an den Nahfaden und an das Nahverfahren
gestellt wirden, die den Fachmann zunachst von der
Verwendung di eser Nahf aden abhi el ten, und dalR der

Ei nsatz sol cher Nahf&aden zum Vernahen von gewendel t en
Bahnen erst nach der Entw cklung ei nes besonderen
Nahver f ahrens und ei nes Unrbaues von auf dem Mar kt
befindli chen Nahmaschi nen in sei nem Berei ch gel egen
hat t en.

Hi er zu benerkt die Kanmer, dall i m Anspruch 1 des
Streitpatents keine Merkmal e hinsichtlich eines
besonders an die Stahl- bzw. Aram df &den angepaldt en
Nahverfahrens enthalten sind, sondern dalR der Anspruch 1
nur di e Anwei sung enthalt, bei m Vernahen ei ner
gewendel ten Material bahn ei nen Stahl- oder Aram df aden
zu verwenden

Ferner hat di e Beschwerdefldhrerin nicht nachgew esen
dall das in der Entgegenhaltung D2 beschri ebene
Nahverfahren unter Verwendung einer |Industrie-
ndhmaschine, die mttels Cber- und Unterfaden einen
Doppel kettstich ausfihrt (vgl. D2, Spalte 1, Zeilen 62
bis 64), mt einem Stahl- oder Aram dfaden nicht

durchf dhrbar ist. D e Kammer kann jedenfalls ein sol ches
Hi nderni s nicht erkennen und hat auch keine

Ver anl assung, ein Vorurteil des Fachmannes gegen die
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Ver wendung ei nes Stahl- oder Aram d-Nahfadens in dem
Ver fahren gemald der Entgegenhaltung D2 zu unterstellen.

Daher beruht das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des
Streitpatents, soweit es die Verfahrensvarianten des
Vernahens mttels eines Stahl- oder Aram df adens
betrifft, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im
Sinne des Artikels 56 EPU.

Fol glich kann der erteilte Anspruch 1 des Streitpatents
ni cht aufrechterhalten werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Dai nese W Moser
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