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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 7. November 1995 durch den Vor-
sitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop und Dr. Greiner

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtig-
keitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 24. Oktober
1990 wird auf Kosten der Beklagten zuruckgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen
Patents 30 04 699 (Streitpatent), das am 8. Februar 1980 un-
ter Inanspruchnahme einer Unionspriorité&t vom 8. Februar
1979 angemeldet worden ist. Das Streitpatent betrifft ein
"Verfahren zur Herstellung von Polyolefinfilamenten mit gro-
Ber Zugfestigkeit und grofem Modul",

Das Streitpatent hat zweli Patentanspriche, die folgenden
Wortlaut haben:

"1l. Verfahren zum Herstellen von Polyolefinfilamerten
mit grofer Zugfestigkeit und grofem Modul,
dadurch gekennzeichnet,
dap man eine 1- bis 30-gew.-%ige Lb6sung eines Poly-
olefins durch eine Spinnéffnung zu einem Filament
verspinnt bei einer Temperatur oberhalb der L&sungs-
temperatur des Polyolefins im Ldsungsmittel, dieses
Filament bis unter die Ldésungstemperatur abkuhlt,
ohne die Verdampfung des Ldsungsmittels zu férdern,
das dabei entstehende Filament eines Polyolefingels
auf eine Temperatur zwischen dem Quellpunkt des Po-
lyolefins im Lésungsmittel und dem Schmelzpunkt des
Polyolefins bringt und in diesem Temperaturbereich
mindestens um das Zehnfache dehnt unter mindestens
teilweiser Entfernung des LdOsungsmittels, wobel das
zu dehnende Filament mindestens 25 Gew.-% Ldsungs-
mittel, berechnet auf das Polyolefin, enthélt.

JLaw — Gesetze und Urteile D Available on the
” Egste;(l)%se t (mobile AQQ) App Store
‘ er eselze JLaw — fir Android JLaw — fir iOS

Uber 100.000 Urteile

OBU YURQUI)E(T S[e PUTS SUNJUWIWESS[12)I) IO 1D, YONY :SIOMUTE]

1znypsad DyIN g eLg §§


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekenn=zeilchnet,
dap man ein Filament dehnt, das mindestens die

gleiche Gewichtsmenge an Ldsungsmittel, berechnet
auf das Polyolefin enthdlt."

Die Klagerin hat gegen das Streitpatent Nichtigkeitskla-
ge erhoben, die Beklagte hat das Streitpatent nur einge-
schrankt verteidigt. Die Klagerin hat geltend gemacht, der
Gegenstand des Streitpatents sei weder in der erteilten noch
in der verteidigten Fassung patentfdhig. Die Lehre seil ge-
genuber dem Stand der Technik nicht mehr neu, jedenfalls be-
ruhe sie nicht auf erfinderischer T&tigkeit.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem

Umfang fdr nichtig erklart. Dagegen wendet sich die Beklagte
mit der Berufung.

Die Beklagte beantragt, das angefochtene Urteil abzuéan-
dern und unter Abweisung der weitergehenden Nichtigkeitskla-
ge das Streitpatent mit folgenden Patentansprichen 1 und 2
aufrechtzuerhalten:

"1l. Verfahren zum Herstellen von Polyethylenfilamenten
mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und
einem Modul von mindestens 23,9 GPa,
dadurch gekennzeichnet,

daP man eine 1- bis 5-gew.-%ige Ldésung eines hochmo-

lekularen Polyethylens durch eine Spinndéffnung zu
einem Filament verspinnt bei einer Temperatur ober-

halb der Lésungstemperatur des Polyethylens im L&-




sungsmittel, dieses Filament bis unter die Ldsungs-
temperatur abkihlt, ohne die Verdampfung des LO-
sungsmittels zu fdrdern, das dabeli entstehende Fila-
ment eines Polyethylengels auf eine Temperatur zwi-
schen dem Quellpunkt des Polyethylens im Ldsungsmit-—
tel- und dem Schmelzpunkt des Polyethylens bringt
und in diesem Temperaturbereich mindestens um das
Zehnfache dehnt unter mindestens teilweiser Entfer-
nung des LOsungsmittels, wobei das zu dehnende Fila-
ment 25 Gew.-% Lbésungsmittel, berechnet auf das Po-
lyethylen, enthélt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dap man ein Filament dehnt, das mindestens die
gleiche Gewichtsmenge an L&sungsmittel berechnet auf
das Polyethylen enthalt."

Hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentanspruch 1 in
der Fassung, dap zu Beginn des kennzeichnenden Teils im An-
schlup an die Worte "hochmolekularen Polyethylens" eingefigt
wird: "mit einem Mw > 600.000."

Auperst hilfsweise verteidigt die Beklagte Patentan-
spruch 1 in der Fassung, daP die Einfugung wile golgt lautet:
"mit einem Mw in der Gréfenordnung von 1,5 x 10 ."

Die Klagerin beantragt,

die Berufung zurickzuweisen.



Als gerichtlicher Sachverstédndiger hat Herr Dr. Bela
v. F ein schriftliches Gutachten erstellt, das er in
der mindlichen Verhandlung erldutert, ergdnzt und vertieft
hat.

Entscheidungsgrinde:

Die Berufung der Beklagten hat keinen Erfolg. Auch die
verteidigte Fassung der Patentanspruiche erweist sich als
nicht patentfahig, weil die darin enthaltene Lehre vom
Durchschnittsfachmann des Priorité&tstages ohne erfinderische
Tatigkeit aufgefunden werden konnte. Als Durchschnittsfach-
mann ist dabei ein wissenschaftlich ausgebildeter, mit den
chemischen und physikalischen Eigenschaften von polymeren
Fasern vertrauter Chemiker mit mehrjéhriger einschlagiger
Berufserfahrung anzusehen, der Uber verfahrenstechnische
Kenntnisse verfigt oder der sich der Mithilfe eines Verfah-
rens- oder Textilingenieurs bedient, dessen Fachwissen sei-
nem Kenntnisstand deshalb zuzurechnen ist. Dieser Durch-
schnittsfachmann konnte die von der Beklagten im Berufungs-
rechtszug eingeschrankt verteidigte Lehre des Streitpatents
aus dem Stand der Technik des Prioritdtstages und seinem
allgemeinen Fachwissen ohne weiteres auffinden.

I. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft - soweit
das Patent von der Beklagten verteidigt wird - ein Verfahren
zur Herstellung von Polyethylenfilamenten mit einer Zugfe-
stigkeit von mindestens 1,32 GPa und einem Modul von minde-
stens 23,9 GPa.
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In der Streitpatentschrift ist zum allgemein Ublichen
Verfahrensgang bei der Herstellung von Filamenten angegeben,
daB das (bevorzugt lineare) Polymerisat in eine Flissigform
(schmelze, Ld&sung) gebracht und sodann versponnen werde. Die
im gebildeten Filament willkirlich orientierten Molekilket-
ten miften sodann in La&ngsrichtung des Filaments durch Deh-
nen gerichtet werden. Dadurch wirden die kettenfdrmigen Ma-
kromolekile in Langsrichtung orientiert, wobei die Festig-
keit der Filamente zunehme. Aus der US—-Patentschrift
4 137 394 seil bereits ein Verfahren zur Herstellung von Po-
lyethylenfilamenten bekannt, mit dem hohe Zugfestigkeiten
und Modulwerte erreicht werden kdénnten. Das Verfahren nach
der US-Patentschrift 4 137 394 habe (bedingt durch das lang-
same Kristallwachstum) den Nachteil einer sehr niedrigen
Produktionsgeschwindigkeit, so dap es nicht wirtschaftlich
eingesetzt werden kdénne.

Nach der Beschreibung soll die Lehre des Streitpatents
das Problem l0sen, das aus der US-Patentschrift 4 137 394
bekannte Verfahren zur Herstellung der eingangs genannten
Filamente mit wirtschaftlicher Produktionsgeschwindigkeit
durchzufidhren.

Zur Lésung dieses Problems ist gemd&p Patentanspruch 1 in
der in erster Linie verteidigten Fassung folgendes Verfahren
vorgesehen:



Verfahren zum Herstellen von Polyethylenfilamenten

mit einer Zugfestigkeit von mindestens 1,32 GPa und ei-
nem Modul von mindestens 23,9 GPa gekennzeichnet durch
folgende Verfahrensschritte

1.0 Verspinnen

1.1 einer 1- bis 5-gew.-%igen L&sung eines hochmolekula:
ren Polyethylens

1.2 bei einer Spinntemperatur oberhalb der Ldsungstempe-
ratur des Polyethylens im L&sungsmittel

1.3 durch eine Spinndéffnung, wobei die Spinndise einen
unter Berlcksichtigung der Polymerisatkonzentration
und der erstrebten Dehnverhadltnisse ausreichend grof

bemessenen Lochdurchmesser & 0,5 mm aufweist,

1.4 zu einem Filament.

2.0 Abkihlen

2.1 dieses Filaments

2.2 bis unter die L&sungstemperatur,

2.3 ohne die Verdampfung des Ldsungsmittels zu fdrdern,

2.4 wobei das Filament eines Polyethylengels entsteht.



3.0 Erwdrmen
3.1 dieses Filaments eines Polyethylengels
3.2 auf eine Temperatur zwischen dem Quellpunkt des

Polyethylens im Ldésungsmittel und dem Schmelzpunkt
des Polyethylens.

4.0 (und zugleich) Dehnen bzw. Strecken

4.1 des Filaments, das mindestens 25 Gew.-% LO&ésungsmit-
tel, berechnet auf das Polyethylen, enthdlt,

4.2 in dem unter 3.2 angegebenen Temperaturbereich

4.3 mindestens um das Zehnfache

4.4 unter mindestens teilweiser Entfernung des
Ldsungsmittels.

Nach der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 18 f.)
soll das Verdampfen des LOsungsmittels aus dem soeben ge-
sponnenen Filament wadhrend der Kihlphase nicht gefdrdert
werden (Merkmal 2.3), so dap die Menge des Lésungsmittels
beim Beginn des Dehnens bzw. Streckens nicht unter einen
Wert von 25 Gew.-%, bezogen auf das Polyethylen, absinkt
(Merkmal 4.1). Das erfindungsgemdfe Verfahren unterscheide
sich gegeniber den bisher Ublichen Verfahren dadurch, dap
das 2zu dehnende Filament 2zu Beginn der Dehnung noch eine be-
trachtliche Menge an Losungsmittel enthalte und dieses weit-
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gehend erst beim Dehnen in dem angegebenen Temperaturbereich
(d.h. zwischen dem Quellpunkt des Polyethylens im LOsungs-
mittel und dem Schmelzpunkt des Polyethylens, vgl. Merkma-
le 3.2 und 4.2) entfernt werde, wadhrend Ublicherweise 16-
sungémittelfreie Filamente gedehnt wirden (vgl. Sp. 3

Z. 20-28). Erfindungsgemdp soll also vor dem Dehnen des Fi-
laments keine besondere Fdérderung der Verdampfung oder Ex-
traktion des Ldésungsmittels erfolgen. Da das Wiedererwarmen
(Merkmalsgruppe 3.0) des abgekihlten (Merkmalsgruppe 2.0)
Filaments des Polyethylengels die Verdampfung des LOsungs-
mittels fdrdert, soll das Wiedererwdrmen gleichzeitig mit
dem Dehnen des Filaments (Merkmalsgruppe 4.0) erfolgen, da-
mit die erforderliche Menge an Ldsungsmittel (Merkmal 4.1)
beim Beginn des Dehnungsvorgangs noch im Filament enthalten
ist. Das LOsungsmittel verdampft erst beim Dehnen des Fila-
nents, so dap am Ende der Dehnzone nur noch eine geringe
Menge oder kein Ldsungsmittel mehr im Filament enthalten ist
(vgl. Sp. 2 2. 59 - Sp. 3 2. 7).

II. 1. Zum Verstandnis des Streitpatents ist auf der
Grundlage der Diskussion des Streitstoffs mit den Parteien
in der mindlichen Verhandlung und der Erlduterungen und Er-
klarungen des gerichtlichen Sachversténdigen vorab folgendes
auszufuhren:

Die Beklagte macht geltend, ein wesentliches Merkmal der
Lehre des Streitpatents sei, dap die Verdampfung des LO-
sungsmittels vor dem Dehnen nicht gefdrdert werde. Das besa-
ge nicht nur, dap die Verdampfung des Losungsmittels vor dem
eigentlichen Verstrecken des Filaments nicht gefdrdert wer-
den solle, sondern auch, daPp bei der Dehnung des Spinn-
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strahls nach dem Austritt aus der Spinndise kein Lésungsmit-
tel aus dem Spinnstrahl entfernt werden solle. Bereits durch
das Abziehen des Fadens beim Verspinnen gehe jedoch L&sungs-
mittel im Filament verloren. Schon dies stelle eine besonde-
re F6rderung der Verdampfung des Losungsmittels dar, die
nach der Lehre des Streitpatents vermieden werden solle.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Richtig ist, dap nach
der Lehre des Streitpatents eine Fdrderung der Verdampfung
des Lésungsmittels nicht nur unmittelbar vor der Verfahrens-
stufe des eigentlichen Verstreckens des Filaments (Merkmals-
gruppe 4.0) unterbleiben soll. Eine Fdrderung der Verdamp-
fung des Ld&sungsmittels soll bereits wahrend der Abkuhlphase
(- die bereits nach dem Austritt des Spinnstrahls aus der
Spinndise einsetzt -) unterbleiben und damit auch in der
Verfahrensstufe des Abziehens des Fadens aus der Spinndff-
nung, welches bereits eine (- gemessen an der eigentlichen
Verstreckung des Filaments geringfigige -) Dehnung des
Spinnstrahls bewirk.. Der Beklagten kann auch eingeraumt
werden, dap schon bei dieser geringflgigen Fadendehnung beim
Abziehen des Spinnstrahls aus der Dise zwangsléufig LOsungs-
mittel aus dem Filament austritt (vgl. US—-Patentschrift
3 048 465, Obers. S. 7, 8 oben). Dieser unvermeidliche Aus-
tritt von LOsungsmittel aus dem Filament wahrend der Dehnung
ist jedoch keine "Foérderung" der Verdampfung des Ldésungsmit-
tels, die nach der Lehre des Streitpatents unterbleiben soll
(Merkmal 2.3). Ausgeschlossen werden sollen nach der Lehre
des Streitpatents nur Mafnahmen, die gezielt eingesetzt wer-
den, um Lésungsmittel zu verdampfen. Nicht gemeint sind Map-
nahmen wie das Abziehen des Fadens aus der Spinndéffnung, die
zwangslaufig zur Verminderung des Ldésungsmittels im Filament
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fihren. Dies folgt eindeutig aus der Beschreibung des
Streitpatents (Sp. 2 2. 21 ff.). Es heipt dort, dap eine ak-
tive FOrderung der Verdampfung des Ldsungsmittels unterblei-
ben soll, indem durch den Spinnschacht keine oder nahezu
keine Luft geblasen wird. Und es wird ausdricklich darauf
hingewiesen, dap eine geringe Verdampfung des Ldsungsmittels
aus dem Filament oft von selbst stattfinden werde und nicht
vermieden werden kdnne. Dies schade "nicht im geringsten,
solange man die Verdampfung nicht aktiv fdérdert ...". Wich-
tig sei nur, dap die Menge des Lésungsmittels nicht Uber ei-
nen bestimmten Wert hinaus verringert werde (vgl. Merk-

mal 4.1).

Aus den genannten Gruinden ist es auch unerheblich, ob
man, wie Zwick vorgeschlagen hat (vgl. Moshe M. Zwick, Ap-
plied Polymer Symposia Nr. 6 (1967) S. 112 ff.), gleich nach
dem Austritt des Spinnstrahls aus der Spinndffnung, 4.h. im
oberen Teil des Spinnschachts, den Faden mit dem Lésungsmit-
tel aufwickelt und dehnt (verzieht), wodurch gleich nach den
Austritt des Spinnstrahls zwangslaufig L&sungsmittel ent-
fernt wird. Das Streitpatent sagt zu dieser Verfahrensvari-
ante nichts, sondern l&pt dies offen. Es stellt allein dar-
auf ab, dap gezielte (aktive), auf den Entzug von Ldsungs-
mittel nach dem Austritt des Spinnstrahls aus der Dise ge-
richtete MapPnahmen unterlassen werden.

2. Das im Streitpatent unter Schutz gestellte Verfahren
ist nicht patentféhig.
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Das Grundlagenwissen des maBgeblichen Durchschnittsfach-
manns ist durch die vom gerichtlichen Sachverstandigen vor-
gelegte Standardliteratur vor dem Prioritadtszeitpunkt des
Streitpatents belegt, die der Gerichtsgutachter im schrift-
lichen Gutachten und vertieft in der mindlichen Verhandlung
erlautert hat.

Der allgemeine Kenntnisstand und das Basiswissen des
Fachmanns ist beispielsweise in der 1976 erschienenen
4. Aufl. von Ullmanns Encyklopadie der technischen Chemie
(Bd. 11 s. 249 ff.) beschrieben, wo die am Prioritatstag Ub-
lichen Verfahren zur Herstellung synthetischer Fasern erlau-
tert sind. Zum Grundwissen des Fachmanns gehdrte, dap syn-
thetische Fasern in Form dinner endloser Faden durch physi-
kalische und chemische Umwandlung von (bevorzugt linearen)
Polymeren mit hohem Molekulargewicht entstehen. Dazu wird
das Polymere, im Streitpatent ein bestimmtes Polyethylen, in
eine fliepfahige Form gebracht und in diesem Zustand durch
engporige Offnungen (Disen) in ein verfestigendes Medium
ausgepreft. Je nach den Eigenschaften des Polymeren kann der
zum Spinnen notwendige Fliefzustand durch Aufschmelzen oder
durch Ldsen erzielt werden. Manche Polymere kénnen mit bei-
den Verfahren verarbeitet werden, in der Regel sind sie aber
nur entweder dem einen oder dem anderen zuganglich. Die Ver-
festigung des Spinnfadens wird beim sogenannten Schmelzspin-
nen durch Abkuhlung erreicht. Beim sogenannten LOsungsspin-
nen, um das es vorliegend geht, wird die Verfestigung des
Spinnfadens durch Verdampfen des Ldésungsmittels (sogenanntes
Trockenspinnen) oder durch Koagulation mit Hilfe von F&llb&-
dern bzw. durch chemische Reaktion (sogenanntes Nafspinnen)
erreicht. Auch beim L&ésungsspinnen tritt eine Verfestigung
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des Spinnfadens durch Abkihlung ein. Im Prioritatszeitpunkt
bekannt war auch eine als "Trocken-Napspinnverfahren" be-
zeichnete Kombination, bei der die Spinndise nicht unmittel-
bar in das Koagulations- oder Fallbad eintaucht, sondern der
Spinnstrahl zunachst durch eine Luft- oder Gasschicht gelei-
tet wird.

Fir das L&sungsspinnen mup das Polymere in einem geeig-
neten und bei industrieller Produktion in einem wirtschaft-
lich vertretbaren Ldsungsmittel geldst werden. Weitere, dem
Fachmann geldufige Parameter fir das Verspinnen sind vor al-
lem das Molekulargewicht des Polymeren, die Viskositat und
die Temperatur der Spinnldsung. Der Fachmann wufte, dap die-
se Paramenter fur das jeweilige Polymer aufeinander abge-
stimmt und optimiert werden miussen. Nach dem Spinnen er-
reicht der Faden erst durch Verstrecken (Dehnung), d.h.
durch eine Ausrichtung der Kettenmoleklile, die notwendige
Festigkeit und wird so zu einem brauchbaren Faserstoff. Der
grundsatzliche Ablauf der skizzierten Ldésungsspinnverfahren
zur Herstellung von Synthesefasern mit den geschilderten
klassischen ProzeBschritten (Herstellung der L&sung, Ver-
spinnen der LO&sung und Verstrecken des Spinngutes) gehérte
im Zeitpunkt der Prioritat des Streitpatents in zahlreichen,
auf das Jeweilige Ausgangspolymere abgestimmten Varianten
Zum Basiswissen des Durchschnittsfachmanns.

Aus der Us-Patentschrift 3 048 465 war dem Fachmann fer-
ner ein (technisches) Verfahren zur Herstellung von Polyole-
finfilamenten, insbesondere von hochfesten Polyethylenfila-
menten mit folgendem Verfahrensablauf bekannt. Eine L&sung
eines Polyethylens wird zu einem Filament versponnen, das
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Filament wird abgekihlt und verfestigt, sodann wird das L&-
sungsmittel extrahiert und schliepPlich das Filament in einem
bestimmten Temperaturbereich gedehnt bzw. verstreckt, wobei
sich dem zuletzt genannten Verfahrensschritt gegebenenfalls
ein weiteres Extrahieren des Lésungsmittels und ein nochma-
liges Verstrecken des Filaments anschliefen kann. Schon aus
dieser Schrift allein konnte der Fachmann die wesentlichen
Hinweise zur Entwicklung des patentgemd@fen Herstellungsver-
fahrens entnehmen. Denn die US-Patentschrift 3 048 465 be-
schreibt ein Lésungsspinnverfahren (NaBspinnverfahren) zur
Herstellung von Polyethylenfilamenten hoher Festigkeiten,
das bis auf noch darzustellende konkrete Bemessungsangaben
im Grundsatz alle Verfahrensschritte des verteidigten Pa-
tentanspruchs 1 des Streitpatents enthalt. In dieser Bewer-
tung stimmt der Senat nicht nur mit dem Bundespatentgericht
und dem gerichtlichen Sachverstandigen uUberein, sondern auch
mit dem von der Beklagten vorgelegten Gutachten CUlN/SGH.
das fur das Handelsgericht des Kantons B@ in einem Paral-
lelverfahren erstattet worden ist.

Die Verfahrensschritte des Verspinnens der Polyethylen-
1désung zu einem Filament (Merkmalsgruppe 1.0) und das an-
schliefende Abkuhlen des Filaments (Merkmalsgruppe 2.0) er-
folgen nach der Lehre des US-Patents in gleicher Weise wie
beim Streitpatent. Es handelt sich um ein L&sungsspinnver-
fahren (Trocken-NaBspinnmethode), bei dem eine L&sung eines
"hochmolekularen" Polyethylens beli einer Spinntemperatur
oberhalb der Lésungstemperatur des Polyethylens im Lésungs-—
mittel durch eine Spinnéffnung zu einem Filament versponnen
wird. Dieses Filament wird sodann bis unter die Lésungstem-—

i
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peratur abgekihlt, ohne die Verdampfung des Ldsungsmittels
zu férdern, wobei das Filament eines Polyethylengels ent-
steht.

Imn einzelnen: Das eingesetzte "hochmolekulare" Polymere,
unter anderem Polyethylen, so0ll ein hohes Molekulargewicht
von beispielsweise 150.000 oder 500.000 haben. Die Spinnléd-
sungskonzentration soll zwischen 10 und 18 % eingestellt
werden. Die Spinntemperatur liegt oberhalb der Ldsungstempe-
ratur des Polyethylens im Lésungsmittel. Dies ist allgemein
Ublich, denn die Spinntemperatur mup generell so gewahlt
werden, dap keine Gelbildung der LOsung den Spinnvorgang
stért, d.h. oberhalb der Ldsungstemperatur des Polyethylens
in dem eingesetzten Ldsungsmittel. Das Verspinnen erfolgt,
wie ebenfalls allgemein Ublich, durch eine Dise, wobeil ein
Filament (Faden) entsteht. Das Abklhlen des versponnenen Fi-
laments geschieht, indem dieses Uber einen Luftraum in ein
Kuhlbad eingefihrt und dort bis unter die Ldsungstemperatur
abgekihlt wird. Wie bei jedem Lésungsspinnprozep erfolgt die
Verfestigung durch Abklhlung des Fadens Uber die Gelphase.
Da die Kihlflussigkeit (z.B. Wasser) sowohl gegeniber dem
Polyethylen als auch gegenlber dessen Ldsungsmittel inert
und mit diesen im wesentlichen nicht mischbar ist, bleibt
das LOsungsmittel im wesentlichen vollstédndig im Filament
erhalten.

In der Beschreibung der US-Patentschrift 3 048 465 (vgl.
UObers. S. 3 Z. 31 £.) ist hervorgehoben, dap der abgekihlte
und verfestigte Faden leicht verarbeitet werden kann, obwohl
aus ihm im wesentlichen kein Ldésungsmittel extrahiert wurde
und dap der Faden sogar etwas ausgezogen oder verstreckt
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werden kann, wenn dies gewinscht werde. Anders als nach der
Lehre des Streitpatents wird beim Verfahren nach der US-Pa-
tentschrift 3 048 465 das Ldosungsmittel vor der Erw&rmung
und der eigentlichen Verstreckung allerdings aus dem Fila-
ment (teilweise) extrahiert. Bei dem bekannten Verfahren er-
folgt sodann in Ubereinstimmung mit der Lehre des Streitpa-
tents ein Erwdrmen und gleichzeitiges Verstrecken gemadp den
Merkmalsgruppen 3.0 und 4.0, wobei derselbe Temperaturbe-
reich wie nach der Lehre des Streitpatents (vgl. Merkma-

le 4.2 u. 3.2) eingehalten wird. FiUr den Fachmann ist es
selbstverstédndlich, dap der obere Temperaturbereich der Ver-
streckung nicht hdéher als der Schmelzpunkt des Polymeren
liegen soll und dap unterhalb der Quelltemperatur ein Gelfi-
lament kaum zu handhaben ist. Dem entspricht es, dap in der
US-Patentschrift 3 048 465 alle angegebenen Strecktemperatu-
ren oberhalb des Quellpunkts von Polyethylen liegen; die
Obergrenze (der Schmelzpunkt) ist sogar ausdricklich angege-
ben (vgl. Ubers. S. 7 Z. 20 £.).

Betrachtet man die einzelnen Verfahrensschritte (unter
Vernachléssigung der noch zu erdrternden Bemessungsangaben),
besteht der einzige verfahrensmédpige Unterschied zur Lehre
des Streitpatents darin, daPp bei dem Verfahren nach der US-
Patentschrift 3 048 465 ein besonderer Verfahrensschritt zur
Extraktion des LOsungsmittels vor der eigentlichen Verstrek-
kung vorgesehen ist. Die einzige verfahrensm&pige Abwandlung
der Lehre des Streitpatents besteht darin, die Verfahrens-
schritte der Entfernung des LOsungsmittels und des Verstrek-
kens des Filaments zusammenzulegen. Diese verfahrensmapige
Abwandlung war naheliegend.



._18._

Der Fachmann wurde dazu bereits durch die Ausfihrungen
in der Patentbeschreibung der US-Patentschrift 3 048 465 an-
geregt. Dort ist mitgeteilt, daP dem Verfahrensschritt der
Extraktion des Ldésungsmittels besondere Aufmerksamkeit zu
widmen sei, weil die Extraktion in einem einzigen Extrak-
tionsbad die Realisierung einer optimalen Produktionsge-
schwindigkeit verhindere. Deshalb sei es vorteilhaft, stu-
fenweise vorzugehen und bereits nach der ersten Teilextrak-
tion des L&sungsmittels "die F&den ... auf den anderthalb-
bis dreifachen Betrag der urspruinglichen Lange der Spinnfa-
den" zu verstrecken (vgl. US-Patentschrift 3 048 465, Obers.
S. 7 Z. 11-13) und den beschriebenen Vorgang sodann in einer
weiteren Extraktionsstufe zu wiederholen und die Spinnfaden
"dann nochmals ... um zwei- bis sechsmal die Fadenl&nge" zu
verstrecken (vgl. dazu Fig. 2 d. US-Patentschrift 3 048 465
u. UObers. S. 7 Z. 18-24).

Dem Fachmann wird ferner mitgeteilt, dap der Lésungsmit-
telgehalt bei der ersten Extraktion und damit vor der ersten
Verstreckung des Filaments bis auf den dreifachen Betrag der
ursprunglichen Lange "von etwa 80 % oder hdher bis auf hdéch-
stens 70 %, und Ublicherweise bis auf ungef&hr 50 % verrin-
gert" wird (US-Patentschrift 3 048 465, Ubers. S. 8
Z. 6-10). Schon durch die US-Patentschrift 3 048 465 ist
mithin belegt, dap fir den Fachmann ein Vorurteil gegen die
Verstreckung eines l8sungsmittelhaltigen Fadens nicht be-
stand. Dariber hinaus wuPte der Fachmann - wie der gericht-
liche Sachverstandige ausgefihrt hat -, dap den Makromoleki-
len fir die Verstreckung des Filaments eine erhdhte Beweg-
lichkeit gegeben werden mup und daf nicht nur die Erwarmung
des Filaments diese Beweglichkeit férdert, sondern im Fila-



_19_.

ment zum Zeitpunkt der Verstreckung noch vorhandene Anteile
des Ldsungsmittels als "innere Weichmacher" die Beweglich-
keit der Makromolekuile erhdhen und beglinstigen (vgl., Ull-
manns Encyklop&die der Technischen Chemie, aa0O, S. 263

r. Sp. u. S. 275 r. Sp.). Schlieflich erfuhr der Fachmann
aus der US-Patentschrift 3 048 465, dap die Extraktion des
Losungsmittels in einem einzigen Extraktionsbad der Reali-
sierung einer optimalen Produktionsgeschwindigkeit deshalb
entgegensteht, weil "das Ldésungsmittel zundchst in Oberfla-
chenndhe des Fadens extrahiert wird und die zur Entfernung
des Losungsmittels erforderliche Zeit unverh&ltnismapig zu-
nimmt, da die Entfernung des Lésungsmittels in der N&he des
zentralen Teils oder der Achse des Fadens schwieriger wird"
(Us-Patentschrift 3 048 465, Ubers. S. 7 Z. 31-36). In die-
sem Zusammenhang wird in der US-Patentschrift weiter ausge-
fihrt, dap das LOsungsmittel infolge der Durchmesserverrin-
gerung wdhrend der Verstreckung "ausgeschwitzt oder zur
Oberflache des Fadens hin verteilt" werde (vgl. Obers. s. 8
Z. 3-6). Der Fachmann wurde mithin darauf hingewiesen, dap
die Entfernung des Ldsungsmittels durch die Verstreckung des
Filaments erleichtert und beglnstigt wird.

Zusammengefapt ergibt sich damit folgendes Bild: Durch
die US-Patentschrift 3 048 465 wurde der Fachmann angelei-
tet, mit der Verstreckung schon vor der (vollstandigen) Ex-
traktion des Losungsmittels im Filament zu beginnen. Aus
seinem allgemeinen Fachwissen war ihm bekannt, dap im Zeit-
punkt der Verstreckung im Filament noch vorhandene Ldsungs-
mittelanteile die Verstreckung von Makromolekiulen als "inne-
re Weichmacher" beglinstigen. Dem entspricht es, dap bei dem
Verfahren nach der US-Patentschrift 3 048 465 in der ersten
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Stufe ein Faden mit erheblichem LOsungsmittelanteil ver-
streckt wird. SchliepPlich erfuhr der Fachmann aus der US-Pa-
tentschrift 3 048 465, dap der Extrahiervorgang die Produk-
tionsgeschwindigkeit nachteilig beeinflupt und dap beim Deh-
nen (Verstrecken) des Filaments Ldsungsmittel aus dem Faden
austritt und folglich leicht abgefihrt werden kann.

Nimmt man diese Hinweise zusammen, so mupfte sich dem
stets um eine Verfahrensvereinfachung bemihten Fachmann der
Gedanke aufdréangen, auf die bei dem Verfahren nach der US-
Patentschrift 3 048 465 vorgesehene Teilextraktion des L&-
sungsmittels vor der ersten Verstreckung zu verzichten und
die in jedem Fall - sowohl aus Wirtschaftlichkeitsgrinden
als auch aus Gruinden des Umweltschutzes - erforderliche
RUickgewinnung des Ldsungsmittels beim Verstrecken des Fila-
ments durchzufihren, also die beiden bisher getrennt durch-
gefihrten Verfahrensschritte zusammenzufassen. Der Senat
tritt insoweit der weitgehend druckschriftlich belegten, wi-
derspruchsfreien und Uberzeugenden Deduktion des gerichtli-
chen Sachversténdigen bei. Das mit fachkundigen Richtern be-
setzte Bundespatentgericht hat dieselbe Auffassung vertre-
ten.

Es war naheliegend, das (auch) fur die Herstellung von
Polyethylenfilamenten aus Polyethylen mit einem relativ
niedrigen Molekulargewicht vorgesehene Verfahren nach der
Us-Patentschrift 3 048 465 fir die Herstellung von Polyethy-
lenfilamenten aus "hochmolekularem" Polyethylen im Sinne der
Lehre des Streitpatents zu nutzen. Aus der gegeniber dem
Streitpatent knapp zwei Jahre alteren US-Patentschrift
4 137 394 war dem Fachmann bekannt, dap aus "hochmolekula-
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rem" Polyethylen mit einem den Angaben des Streitpatents
entsprechenden Molekulargewicht von Mw & 1,5 x 10 1in einer
Couette—-Apparatur Filamente mit Zugfestigkeiten iber

1,32 GPa und Modulwerten uUber 23,9 GPa hergestellt werden
kénnen. Gemdf Beispiel 5 der US-Patentschrift 4 137 394 wur-
den Polyethylenfilamente mit einer Zugfestigkeit wvon

295 kg/mm und einem Modul von 10.200 kg/mm erreicht. Diese
Zugfestigkeiten und Modulwerte liegen Uber den Werten, die
im Streitpatent angegeben sind. Das in der US-Patentschrift
4 137 394 beschriebene sogenannte Couette-Verfahren ist flr
eine groftechnische Produktion ungeeignet. Da - wie der ge-
richtliche Sachversténdige dargelegt hat - erst ab Mitte der
70er Jahre ein Marktbedarf fir Hochleistungsfilamente aus
Polyethylen entstand und der Fachwelt auch erst um diese
Zeit die Grundlagen und Erkenntnisse fir die Herstellung von
Hochleistungsfilamenten aus "hochmolekularem" Polyethylen
mit einem mittleren Molekulargewicht von Mw 4 1,5 x 10 und
dariber 2zugénglich wurden, lag eé fir den Fachmann nahe, zu
erproben, ob mit dem aus der US-Patentschrift 3 048 465 be-
kannten, zur Herstellung von (textilen) Polyethylenfasern
geeigneten technischen Verfahren auch Hochleistungsfilamente
aus "hochmolekularem" Polyethylen mit den in der US-Patent-
schrift 4 137 394 beschriebenen Zugfestigkeiten und Modul-
werten hergestellt werden kdénnen.

Bei dieser Sachlage stellt sich nur noch die Frage, ob
in der Auffindung der in den verteidigten Ansprlichen des
Streitpatents enthaltenen Verfahrensparameter und Bemes-
sungsregeln eine erfinderische lLeistung gesehen werden kann.
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Das ist jedoch nicht der Fall; auch insoweit folgt der Senat
den Uberzeugend begriindeten Ausfihrungen des gerichtlichen
Sachverstédndigen und dem Bundespatentgericht.

In der US-Patentschrift 4 137 394 ist angegeben, dap die
Lésungsmittelkonzentration im allgemeinen nicht uber
5 Gew.-% gewdhlt werden solle, well die Viskositdt mit stei-
gender Konzentration zunehme (vgl. Ubers. S. 6 unten,
7 oben), obwohl auch hdhere Konzentrationen verwendet werden
kénnten. Dies entspricht der Bemessungsregel in Merkmal 1.1
der verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 des Streitpa-
tents, wobei darauf hinzuweisen ist, dap in der US-Patent-
schrift 4 137 394 (Ubers. S. 6) als Ldsungsmittel unter an-
derem auch das im Streitpatent als Ldésungsmittel genannte
Decalin angefuhrt ist.

Dap die Spinntemperatur oberhalb der Lésungstemperatur
des Polyethylens im LOsungsmittel liegen mup (Merkmal 1.2),
ist nach den Angaben des gerichtlichen Sachversténdigen eine
Selbstverstandlichkeit und allgemein Ublich, denn die Spinn-
temperatur mup so gewadhlt werden, dap keine Gelbildung der
Lésung den Spinnvorgang stdrt. Soweit die Beklagte geltend
gemacht hat, es sei eine Besonderheit des patentgem&fen Ver-
fahrens, dap in der Abkilhlphase das Filament eines Polyethy-
lengels entstehe (Merkmal 2.4), hat der gerichtliche Sach-
versténdige ausgeflhrt, daP beim Lésungsspinnen die Verfe-
stigung des Spinnstrahls zu einem Filament wahrend der Ab-
kihlphase stets uUber die Gelphase erfolge.
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Das Verspinnen uber eine Spinndise war Stand der Tech-
nik, die Bemessung des Lochdurchmessers (>0,5 mm, vgl.
Merkmal 1.3) ist lediglich ein Problem der Optimierung. Auf
die von der Beklagten in der mindlichen Verhandlung vorge-
tragenen theoretischen Erwagungen fiur die Wahl des Loch-
durchmessers kommt es nicht an. Wie der gerichtliche Sach-
verstadndige dargelegt hat, wird der Fachmann nicht aufgrund
theoretischer Uberlegungen, sondern durch praktische Versu-
che feststellen, welcher Lochdurchmesser unter Berucksichti-
gung der Polymerisatkonzentration der Spinnldsung, der
Spinntemperatur, der Viskositdt der Spinnldsung, der er-
strebten Dehnverhédltnisse des Filaments usw. vorteilhaft
ist. Dabei liegt auf der Hand, dap die Grépe des Lochdurch-
messers vom angestrebten Verstreckungsverhdltnis und dem an-
gestrebten Filamentdurchmesser nach der Verstreckung ab-
hangt.

Auch die Bemessungsregel, das Dehnen des Filaments bei
einem Restgehalt des L&sungsmittels von mehr als 25 Gew.-%
durchzufihren (Merkmal 4.1), war naheliegend. Bereits in der
US-Patentschrift 3 048 465 ist beschrieben, die Verstreckung
von Polyethylen bei einem Lésungsmittelgehalt von etwa
55 Gew.-% durchzuflhren, der sich bei der Verstreckung auf
48 bis 50 Gew.-% des Fadens reduziert (Ubers. S. 10). Wie
der gerichtliche Sachversté&ndige ausgefihrt hat, war dem
Fachmann des Prioritdtstages bekannt, bei der groptechni-
schen Faserproduktion den Restldsungsmittelgehalt zur Ver-
streckung zu optimieren.
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Auch in der nach Merkmal 4.3 vorgesehenen Verstreckung
um mindestens das Zehnfache ist ein erfinderischer Beitrag
nicht zu finden. Der Fachmann wird durch Ausprobieren (nam-
lich durch Streckversuche, die nach Angaben des gerichtli-
chen Sachverstédndigen fir den Fachmann tdgliche Routine
sind) ermitteln, welches Verstreckungsverhdltnis sich beim
Einsatz des jeweiligen "hochmolekularen" Polyethylens errei-
chen 1a4Bt, bevor das Filament reift.

Die Hilfsantrdge enthalten gegeniber dem Hauptantrag le-
diglich n&here Angaben, welche mittleren Molekulargewichte
des Polyethylens als "hochmolekular" definiert sein sollen;
sie haben daher ebensowenig Bestand wie der Hauptantrag.

Der Unteranspruch 2 fadllt mit dem Hauptanspruch. Ein ei-
genstandiger erfinderischer Gehalt wird von der Beklagten
insoweit auch nicht geltend gemacht.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 110 Abs. 3
PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Rogge Jestaedt Maltzahn
Brop Greiner
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